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INTRODUCCION 


En este capítulo, nos adentraremos en el mundo, a veces tan 
desconocido para la mayoría de los Abogados chilenos, de toda la 
Contratación Tecnológica, analizando algunos de los principales Contratos 
Tecnológicos, que existen actualmente en el mundo de las negociaciones 
internacionales, y que por la importancia creciente de la tecnología, como una 
de las formas que pueden sacar a los países subdesarrollados de su actual 
situación, es que se hace cada día mas imprescindible la comprensión de este 
fenómeno contractual, y la adaptación de estos contratos, a nuestro sistema 
jurídico-contractual, ya que en la mayoría de los casos estos son de raíz 
anglosajona, muy diferentes a nuestra realidad. 


Intentaré hacer una exposición clara y sistemática, acerca de las 
principales cláusulas que se contienen en este tipo de contratos, además del 
correspondiente análisis de los principales contratos existentes en la materia, 
para finalizar en la presentación de un formulario tipo de cada uno de estos 
contratos, lo que estoy seguro será de una ayuda inmejorable para el ejercicio 
de nuestra profesión. 


A. Principios imperantes en la legislación Chilena, en materia 
contractual: 


Aparece claro que en materia de contratos tecnológicos, no es posible 
hacer un aplicación total de todos los principios, conceptos, y categorías 
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contractuales contenidas en el Código Civil Chileno. Por estos motivos, 


tendremos que buscar dentro de la normativa constitucional y Civil, aquellos 
puntos que sean susceptibles de aplicar en materia tecnológica, y que no 
estén en contradicción con la realidad contractual imperante. 

El fundamento de toda la actividad contractual en materia de 
tecnología, se encuentra en la propia Constitución Política de la República de 
Chile, en el Art. 19 N2 21, que consagra el régimen de libertad en materia 
económica, al señalar que "La Constitución asegura a todas las personas: el 
derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la 
moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando la normas 
legales que la regulen". 


Como estamos en materia contractual, obviamente deberán surgir 
obligaciones en este tipo de contratos, su fundamento lo encontramos en las 
normas del Código Civil, art. 1437, que señala: “Las obligaciones nacen, ya del 
concurso real de las voluntades de dos o mas personas, como en los contratos 
o convenciones,..”, es decir de este tipo de contratos, en la medida que se 
adecuen a la Constitución y al régimen que esta consagra, y además a las 
disposiciones del CC., que están confirmando la fuente de la obligación 
emanada del contrato tecnológico, nos llevarán a considerar a este tipo de 
contratos como, una ley para las partes contratantes conforme al art. 1545 del 
CC. Es una manifestación del Principio de la Autonomía de la Voluntad, 
que rige en materia contractual Civil, pero que en materia tecnológica se 
encuentra en cierta medida limitado y no opera en toda la extensión que lo 
hace en materia Civil. 


A los contratos tecnológicos, se les aplica la mayoría de los requisitos de 
existencia y de validez que se exigen a los contratos nominados dentro de 
nuestra legislación. Nos avocaremos a tratar de explicar las diferencias y los 
puntos de desacuerdo que existe con la legislación civil clásica, desarrollando 
el esquema a partir de la definición de contrato tecnológico, para ir 
apreciando, los particulares aspectos de este tipo de contratos, de manera de 
lograr la mejor comprensión posible del fenómeno. 


B. Definición de Contratos Tecnológicos, figuras que puede 
comprender: 


Considerando que este tipo de contratos cae en la categoría de 
"contratos innominados", es decir, contratos que no están contenidos en 
los estudiados dentro del CC. Chileno, no es fácil dar una definición adecuada 
de Contrato Tecnológico por la sencilla razón, que las existentes son 
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muchísimas y todas tocan algún punto importante a considerar. Por este 


motivo, trataré de dar la más adecuada a la visión que estoy presentando en 
este trabajo. Ellas han sido tomadas en su mayoría, de textos y legislaciones 
extranjeras. 


Para Leticia Mota Antunez,* los contratos tecnológicos son "..aquellos 
acuerdos de voluntad mediante los cuales una persona llamada proveedor 
ejecuta un trabajo de investigación y desarrollo, y/o transmite determinados 
conocimientos tecnológicos especializados, y/o concede la explotación de 
patentes, certificados de invención y/o derechos de autor susceptibles de uso 
industrial y/o asesora para cierto proceso, servicio o producto a otra persona 
denominada adquirentes, quien en la mayoría de los casos, da a cambio una 
remuneración". 


Para Félix Moreno”, este tipo de contrato es "El convenio por medio del 
cual un cedente revela a un concesionario la tecnología para ejecutar una 
operación y/o la licencia para la utilización de conocimientos técnicos; en esta 
ultima modalidad, las partes que intervienen en el contrato se denominan 
licenciante y licenciatario". 


Jaime Alvarez Soberanis*”!, señala que éstos pueden definirse como: "el 
acuerdo de voluntades por medio del cual una de las partes llamada 
proveedor transmite a otra que se denomina receptora un conjunto de 
conocimientos organizados para la producción industrial". La crítica que puede 
formularse a esta definición es la que restringe demasiado la definición, al no 
hacer referencia al uso de tales conocimientos, y sólo hablar de conocimientos 
organizados para la producción industrial. 


Así, como no es fácil adoptar una definición respecto de los contratos 
tecnológicos, este tipo de contratos suele ser designado de varias maneras, 
entre otras podemos señalar: 


* Contratos de Tecnología. 

+ Contratos de Transferencia de Tecnología. 

E Contratos de Traspaso Tecnológico. 

E Acuerdos de Licencia "Licensing Agreement". 

Ss Contratos de Licencia. 

x Licencia de Tecnología. 

da ? Leticia Mota Antunez, op. cit., pág. 64. 


90 ?* Félix  Moreno;"Contratos Tecnológicos", en "Conceptos 


Generales de Gestión Tecnológica", CINDA, Santiago, Julio 1990, 
pág.324. 


A * Jaime Alvarez S., op. cit., pág. 247 
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Dentro de todas las figuras contractuales que suelen ser incluídas dentro 
de este tipo de contratos tecnológicos, no existe una clara separación de ellos, 
pues suele ser común que dentro de un mismo documento se incorporen 
aspectos de dos o más contratos tecnológicos. Por ejemplo es común el 
otorgamiento de una licencia para una invención, y que esta a su vez, 
contenga la cesión de conocimientos técnicos no patentados, o "know-how" 
necesarios para la utilización por parte del receptor, además de la asistencia 
técnica que podría necesitarse. 


Recordemos que existen cuatro tipos básicos de tecnología, que son: 


- Tecnología de Producto 
- Tecnología de Equipo 

- Tecnología de Proceso 

- Tecnología de Operación 


Coincidentemente con eso, se suele hablar de contratos tecnológicos 
referidos a estos cuatro tipos anteriores de tecnología, por ejemplo, 
"Contratos Tecnológicos para la Fabricación de un Producto". El 
problema que nos presenta este tipo de formulación contractual, es que en la 
mayoría de los casos, en un contrato se contienen cláusulas propias de dos o 
más contratos tecnológicos, con lo cual se hace compleja la comprensión del 
fenómeno contractual. Por esta razón, y a manera didáctica, trataré de 
explicar contratos puros, sin mezclas ni inclusiones de cláusulas de otros 
contratos, dejando en claro que esto no sucede así en la realidad. 


En la legislación chilena, sólo se hace referencia a algunas de las figuras 
reconocidas como Contratos Tecnológicos, en el Compendio de Normas del 
Banco Central, en relación con las regalías, y ellas son: 


- Asistencia Técnica. 

- Derecho a utilizar y/o a explotar en determinadas condiciones una 
marca, una patente de fabricación o un modelo industrial, una obra literaria, 
musical o artística. 

- Procedimiento o fórmula especial de fabricación. 


Como se puede apreciar, estas no son todas las clases de contratos 
tecnológicos existentes. Es por este motivo, que a continuación haré una lista 
de los principales contratos tecnológicos, los que serán objeto de estudio en 
este trabajo. 

1) Contratos de Licencia sobre conocimientos protegidos por un derecho de 
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propiedad industrial o derecho de autor. 


2) Contratos sobre conocimientos no protegidos por normas de propiedad 
industrial o derecho de autor, también se le conoce como contrato de Know- 
how, o bien licencia de Know-how. 

3) Contrato de Asistencia Técnica. 

4) Contrato de Ingeniería. 

5) Contrato de Franchising o Acuerdo de Franquicia. 

6) Contratos Informáticos. 

Una mención especial requiere un tipo de operación comercial bastante 
particular, que en inglés se le denomina "joint-ventures", que no es mas que 
un tipo de operación empresarial conjunta, en la cual están involucradas una 
serie de actividades, contratos y acuerdos, generalmente referidas a traspasos 


de tecnología, y que obviamente, deben plasmarse en un documento o varios 
contratos. 


C. Elementos Constitutivos de estos contratos: 


1.- Las partes: 


Al tratarse de contratos por los cuales se está transfiriendo tecnología, 
no se habla de vendedor y de comprador como en una simple compraventa. 
En estos casos se habla de: 


- Proveedor, concedente, licenciante, comunicante o transmisor: 
Es aquel que transfiere los conocimientos o realiza cualquiera de las 
actividades que implican el traspaso tecnológico. Este posee la tecnología y la 


transfiere a otro a cambio de un precio determinado. 


- Adquirente, usuario, concesionario, licenciatario, beneficiario o 
receptor: 


Es quien tiene como principal obligación el pago de una remuneración 
por la tecnología que se le suministra. 
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La más usada de las denominaciones anteriores, es la de proveedor y 


adquirente. 

Cabe señalar que uno de los principales rasgos de las partes, es que 
generalmente, uno de ellos es experto, es decir, maneja una serie de 
conocimientos que el otro no posee, está en un plano superior de negociación 
con lo cual se comprueba la teoría de la "verticalidad" en este tipo de 
contratos. 


2.- El precio: 


Es la suma de dinero que se ha acordado y que debe ser pagada por el 
adquirente, para la transferencia de la tecnología. En los contratos 
tecnológicos, el precio recibe el nombre de "royalty", en castellano "regalía". 
Este precio es fijado generalmente de común acuerdo entre las partes. Pueden 
considerarse una serie de circunstancias de hecho, como los beneficios 
económicos que significaría la adquisición de la tecnología. Esto es 
considerado por el Banco Central, para otorgar las divisas necesarias para el 
pago de estas regalías. 


D. Características de este tipo de contratos: 


Este tipo de contratos que suele incluirse dentro de la categoría de 
contratos internacionales, debe generalmente celebrarse entre nacionales o 
empresas de un Estado, con nacionales o empresas de otros Estados, presenta 
frecuentes problemas en consideración a la ley que deberá regularlos. 
Además, de la jurisdicción que conocería de las posibles controversias, 
generalmente, en el mismo contrato, en una de sus claúsulas se pacta la 
solución a estos aspectos, estableciéndose las condiciones y mecanismos que 
operarán en esas situaciones, así como la ley que regirá el contrato. 

Utilizando las clasificaciones contenidas en los arts. 1439 al 1443 del 
CC., además de las clasificaciones doctrinarias elaboradas por ciertos autores 
nacionales y extranjeros, los contratos tecnológicos pueden clasificarse de la 
siguiente forma: 


1.-  innominados: pues no están contenidos en aquellos contratos que son 
estudiados en las normas del CC. 


2.- cConsensuales: al no estar regulados expresamente, se aplican las 
reglas generales en que los contratos se perfeccionan por el solo 
consentimiento de las partes, a menos que la ley disponga lo contrario. art. 
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1443 CC. 


3.- principales: esto es, por lo general, cuando el contrato ha surgido 
especialmente para regular algún tipo de transferencia que surge a la vida 
conjuntamente con el contrato; pero por excepción pueden haber contratos 
dependientes de otros, como podría ser el caso de aquellos contratos en que 
la TT. que se está regulando, sea parte de las actividades de una empresa 
transnacional extranjera que opera desde hace tiempo en el país. art. 1442 
3 


4.- bilaterales: porque generalmente produce obligaciones recíprocas para 
las partes; art. 1439 CC. 


5.- oOonerosos: tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, 
gravándose cada uno a beneficio del otro; art. 1440 CC. 


6.-  conmutativos: en que las prestaciones que surgen entre las partes se 
miran como equivalentes, pero esto puede ser discutido por el criterio de 
"verticalidad" que hemos analizado anteriormente, y que podría llevarnos a 
situaciones de desigualdad en las prestaciones debido a presiones indebidas 
de una de las partes, fundadas en su posición monopólica. (art. 1441 CC.) 


E. Obligaciones entre las partes:” 


En términos generales, las disposiciones contractuales ofrecen una 
flexibilidad prácticamente ilimitada que permite fijar las condiciones y 
términos en que se obligan de acuerdo con las necesidades particulares de los 
contratantes. 

Las obligaciones que se señalen en este trabajo, tienen principalmente 
un origen contractual, pues al no existir una legislación que establezca dichas 
obligaciones, su fuente principal será el contrato. Esto tiene validez para cada 
uno de los contratos que serán analizados en este capítulo. 


1.- Obligaciones del proveedor de la tecnología: 


* O. de Dar: Comprende la transmisión de propiedad o la posesión de 
bienes muebles que pueden ser corporales (incluyendo bienes con valor 
intrínseco como maquinaria, equipo, herramientas, material, etc.) o con valor 
incorporado (tales como planos, folletos, manuales, dibujos, etc.) o bien 
incorporales, como derechos respecto de patentes y marcas, licencias de uso y 
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derechos sobre objetos específicos. 


E O. de Hacer: Servicios de carácter técnico, de administración y 
operación, actividad que puede desarrollarse en diversas áreas de una unidad 
económica (de producción, financiera, de ventas, etc.); la naturaleza y 
extensión varían según el ámbito dentro del cual se presten y en atención a la 
actividad o rama de la industria o el comercio en que surja a la vida jurídica el 
contrato. 


2.- Obligaciones del Adquirente de la Tecnología: 


Sl O. de Dar: El pago de una remuneración como contraprestación, que 
podrá ser en dinero o en especie. El pago puede hacerse mediante una 
regalía, cuando involucre explotación de patentes y uso de marcas; una cuota 
fija el costo de proporcionar el "know-how"; un pago compensatorio por los 
trabajos de investigación que hicieron posible la creación de "know-how"; una 
suma global, porcentajes sobre ventas, sobre producción, sobre aumentos del 
valor del producto, etc.; el máas usual, sin embargo, es el porcentaje basado 
en los resultados que se obtengan como consecuencia de la prestación propia 
del contrato y pagadero periódicamente. 


A O. de Hacer: Pueden obligarse a realizar una actividad positiva, por 
ejemplo, a utilizar un sistema especial de publicidad o avender los productos 
con un método determinado. 


* O. de No Hacer: Podría ser el obligarle a un secreto comercial, esto 
significa que no se divulgue un determinado conocimiento o sistema, al que se 
ha tenido acceso en virtud del mismo contrato. Esto sucede generalmente, 
cuando se trata de conocimientos no patentados. 


F. Principales cláusulas utilizadas en este tipo de contratos:?* * * 


En los últimos tiempos, la estructura formal de los Contratos 
Tecnológicos ha sufrido importantes cambios, por cuanto antiguamente (algo 
mas de 20 años), los principales contratos se celebraban entre una empresa 


3 * Félix Moreno, op. cit., pág. 342. 
DA ? Leticia Mota A., op. cit., pág. 65 


de * Centro Para La Innovación Tecnológica (CIT); Ing. Gustavo 


Cadena y otros, "Guia Universitaria para la GFElaboración de 
Contratos Tecnológicos", UNAM, México, 1988. 
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matriz y sus filiales o subsidiarias, y actualmente por el intercambio comercial 


que se ha venido desarrollando, los contratos celebrados son por lo general 
entre empresas sin mayor relación entre sí, y sin una estructura determinada. 

En la actualidad aún cuando no existe un contrato tipo, las 
negociaciones que se llevan a cabo, cuentan con ciertas cláusulas que 
intentaré detallar en este acápite. Dejo en claro que el Principio de la 
Autonomía de la Voluntad, aún cuando no opere en toda su extensión en 
materias tecnológicas, en el aspecto contractual, en cuanto a la libertad de las 
partes para fijar las cláusulas del contrato que están celebrando, si tiene una 
total aplicación. 


+ Partes del Contrato: 
Las secciones del contrato, por lo general son: 


Proemio: 

Identifica la materia que se trata en el contrato, señala los nombres de 
los contratantes, y si es el caso, de sus representantes, mencionando la forma 
resumida con que se les mencionará en el cuerpo del contrato. 


Declaraciones: 

Se integra por la personalidad jurídica de los contratantes (tipo de 
sociedad, objetivo, domicilio legal, capacidad de sus representantes, etc.), 
describiendo la tecnología que se va a transferir, y pudiendo el adquirente 
exponer las razones de la adquisición de la tecnología, la identificación de los 
bienes comprometidos, como lo son los títulos de propiedad industrial y la 
manifestación del deseo de celebrar el acuerdo o compromiso con su objetivo. 


Clausulado: 

Es la parte medular del contrato. En ésta se establecen el listado de 
definiciones para evitar obscuridades en el contrato, se plantea el objetivo y 
los alcances, los derechos y obligaciones acordados por las partes, los 
acuerdos para resolver las controversias, la duración de los compromisos, la 
vigencia del contrato y las exclusiones a las que sujetan los contratantes. 


Validación: 

Se consigna el lugar y la fecha en que se firma el contrato, número de 
ejemplares originales, firmas de los representantes de las partes y de los 
testigos, si es que los hubiera. 


* Cláusulas del contrato: 
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A continuación expondré aquellas cláusulas de mayor aplicación en los 
contratos tecnológicos, cualquiera sea la modalidad que se trate: 


1.- Definiciones, Abreviaturas y Expresiones: 


Debido a la especialidad de este tipo de contratos, es posible que ciertos 
conceptos puedan prestarse para mal entendidos. De ahí la necesidad de 
definir los conceptos que se insertarán en las cláusulas del contrato. En caso 
de controversias o lagunas interpretativas, es aquí, donde se encontrará el 
significado de las palabras, expresiones y modismos. 


2.- Objeto y alcance del contrato: 


Se precisa el objeto del contrato (marco estructural), detallándose los 
componentes de la transferencia de tecnología como las marcas o patentes 
que se están licenciando, el tipo de asistencia técnica que se prestará, los 
recursos que se pondrán a disposición del adquirente, tipo de ingeniería o 
medios entregados, etc. 

Como dijimos anteriormente, son escasos los contratos totalmente 
puros; en la mayoría de los casos, los contratos que se celebran tienen 
cláusulas de contratos diferentes, bajo un mismo título. 


3.- Territorio: 


Existen situaciones en las cuales el cedente establece el área geográfica 
en la que el adquirente explotará los derechos concedidos. Esto se establece 
con la finalidad de maximizar la utilización de la tecnología. Se pretende 
obtener la mayor rentabilidad posible en la utilización de la tecnología, dentro 
de una zona determinada. Esta puede ser amplia a niveles internacionales o 
bien limitada a una región específica, abarcando la sede principal de 
producción de la empresa adquirente, o alcanzando inclusive a sus sucursales, 
actuales o futuras. 


Hay que señalar que en los contratos de licencia generalmente, se 
establece una limitación en cuanto a extender el área de influencia de estos 
contratos a las plantas del licenciatario que están localizadas en países 
diferentes al receptor directo de la tecnología. Se considera que en estos 
casos deben suscribirse acuerdos complementarios de licencia. 


4.-  Interlocutores: 
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Para facilitar la relación entre las partes y evitar distorsiones en la 


comunicación entre las partes, se suele nombrar responsables O 
representantes oficiales para la ejecución del contrato. 


5.- Aspectos especiales en relación a la propiedad industrial 
(patentes y marcas): 


Al contrato deben incorporarse todas las patentes necesarias para 
utilizar la tecnología negociada. Para tal efecto, deben describirse su 
identificación, su finalidad, los territorios de influencia, las restricciones, las 
fechas de iniciación y expiración de vigencia; esta información debe 
presentarse en un anexo del contrato. Debe revisarse que la lista de patentes 
corresponda realmente a la tecnología, pues el número total de patentes 
influye en el costo del contrato y así exigir que las no relacionadas 
directamente sean suprimidas de la lista. 


En caso que se trate de patentes de proceso, el adquirente debe 
negociar con el proveedor para evitar que se limite su uso a fabricar sólo los 
productos determinados por este último dentro del contrato, pues puede 
ocurrir que dichas patentes sean útiles para la fabricación de otro producto 
que el adquirente este interesado en producir. 

Es recomendable que en el caso de marcas, el adquirente consiga el 
permiso de producir con marca propia lo que está siendo contenido en la 
licencia, y que se está produciendo con marca suministrada por el proveedor. 


ze En cuanto a la vigencia de las patentes: 


El otorgamiento de licencias parte de la base que estas patentes se 
mantendrán en vigor durante toda la duración del contrato, por esta razón se 
establecen por lo general, mecanismos tendientes a comprobar la duración y 
vigencia de estas patentes; el más utilizado es la inclusión de la obligación del 
proveedor o licenciante, de presentar periódicamente al licenciatario los 
comprobantes de pago de renovaciones de esa patente. 

Puede presentarse el caso de que, durante la vigencia del contrato, el 
licenciante considere innecesario mantener la patente en vigor, debido al 
surgimiento de tecnologías mas avanzadas, ante lo cual suspende el pago de 
las renovaciones; por esta razón se deben establecer mecanismos que 
aseguren al licenciatario, una cierta continuidad en su acción, para que antes 
de permitir que la patente caduque, el licenciatario tenga las opciones de: 


a) declararse notificado de la caducidad, o 


b) asumir los costos de las renovaciones, y la transferencia de la propiedad 
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de la patente. 


6.- Contraprestación o forma de pago: 


Es esta una de las cláusulas más importantes para la prosecución del 
contrato. Deben señalarse con claridad la cantidad y el tipo de moneda, junto 
con su tipo de cambio, con el cual se realizará la operación. El monto 
dependerá del poder de negociación de las partes y que el comprador pueda 
encontrar un substituto. Asimismo se pacta la fórmula de pago diferido, la 
periodicidad, fechas específicas de las entregas, fórmulas de escalas, y forma 
de pago pues este puede ser en especie. 

El costo de lo pagado por el adquierente por la tecnología suele ser 
inversamente proporcional a la búsqueda de información en la cual incurra 
para poder tener y utilizar dicha tecnología. 


Las formas de pago más usadas son: 


a.-  Regalía. 
.- Suma Global Fija. 


a.- Regalía: 


En los contratos de tecnología el precio recibe el nombre de "regalía", y 
se usa para designar "todo pago hecho para gozar del uso de una patente, y 
que suele ir comprendido en los contratos de tecnología, o bien por extensión, 
el precio en estos contratos se denomina de esta forma".* 

Está representada por pagos reiterados y definidos por medio de 
parámetros de funcionamiento de la tecnología licenciada. Si la tecnología es 
compleja y es necesario la asistencia técnica del proveedor durante los 
primeros años, quizás sea mejor pagar en forma de regalía porcentual. 


Para calcular la regalía, existen cinco variables sobre las cuales esta se 
calcula: 


1) El costo de producción. 

2) El volumen de ventas brutas. 

3) El volumen de ventas netas. 

4) Las utilidades. 

5) El valor agregado por la empresa sin contar el valor de la tecnología. 


Los parámetros de cuantificación de regalías deben aclarar si su cálculo 
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se encontrará libre de gravámenes impositivos. Deberá preverse la facultad 


del proveedor de la tecnología de revisar los libros de contabilidad del 
adquirente, con el objeto de realizar verificaciones sobre el volumen de ventas 
del producto. 


* Consejos: 


- El costo de producción tiene la ventaja que los costos unitarios bajan 
cuando la producción aumenta, con lo cual baja también la regalía, sin 
embargo, esto no siempre ocurre debido a la inflación que por lo general es 
alta en los países adquirentes, con lo cual los costos pueden crecer. 


- Se debe procurar no aceptar regalías sobre ventas brutas ni ventas 
netas, pues es preferible tratar de asociar la regalía al valor agregado cuando 
la empresa está en una producción normal. En los primeros años las regalías 
se pueden asociar a las utilidades. 

El proveedor tratará de rechazar esta posibilidad, a no ser que tenga 
responsabilidad en la gestión de la empresa, o que el adquirente controle 
materias primas que interesen al proveedor. 


- Una forma recomendable de bajar los porcentajes de regalías, y a la vez 
de promover las exportaciones, es la de complementar la regalía asociando al 
proveedor a la comercialización en el exterior de los productos elaborados con 
la tecnología comprada. Así, el proveedor tendrá un pago por regalías y un 
porcentaje sobre las utilidades dadas por los productos que el ayudó a vender 
en el extranjero, siendo el pago total seguramente mayor que la regalía 
normal para este tipo de tecnología. 


- Es costumbre que la regalía vaya disminuyendo a medida que pasan los 
años, porque la tecnología pasa de moda y son cada día mayores las 
innovaciones. 


- El pago debe ser proporcional a la producción vendida. 

Generalmente el cálculo de la regalía se hace sobre las ventas 
mensuales, por mes calendario y se calcula en dólares, a la tasa de cambio 
promedio durante el mes. 


b.- Suma Global Fija: 


Esta forma de pago puede convenir al adquirente, si es capaz de 
negociar una cantidad moderada como suma global. Quizás sea más 
conveniente esta forma de pago que las regalías, la cual le puede salir muy 
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costosa al adquirente si por cualquier circunstancia favorable las ventas 


aumentaran en forma considerable. 

Esta forma se utiliza por lo general cuando el bien transado es el "know- 
how", pues si este puede ser transmitido completamente de una sola vez y el 
adquirente puede absorberlo rápidamente y por completo, es mejor pagar una 
suma global. Esta forma de pago será conveniente si la tecnología no es 
demasiado compleja, como es el caso de fórmulas patentadas o dibujos y 
especificaciones que sean suficientes para la producción. 

La mayoría de los contratos que establecen este sistema entrañan una 
transacción simple, donde lo fundamental es el suministro de la información y, 
si es necesario, la licencia para el uso de la patente, dejando a la libre 
disposición del adquirente la ejecución o no del proceso productivo con la 
tecnología transferida, sin intervención del cedente. 

El sistema de suma global puede tornarse sumamente riesgoso para el 
adquirente si este no obtiene del cedente las garantías necesarias sobre 
aspectos claves, tales como información tecnológica, patentes, rendimiento o 
los niveles de producción, calidad y especificaciones de los productos definidos 
en el contrato. Si no existen dichas garantías, tampoco es posible definir la 
responsabilidad expresa del cedente en el contrato. 


Por lo general se acuerda que la suma global se pague por anticipado, o 
se pague en cuotas pagaderas en diferentes períodos después de la TT. 


7.- Inspecciones y Verificaciones: 


Dentro de la cláusula de remuneración o de contraprestación, o bien en 
una cláusula aparte, puede contemplarse que el proveedor examine los libros 
de contabilidad y la fábrica del adquirente para comprobar el volumen de 
ventas al efecto del cobro de la regalía. En el caso de que exista alguna 
diferencia y esta no sea solucionada en forma acordada, se puede someter el 
desacuerdo a arbitraje. 

De igual forma se puede establecer este derecho en favor del 
adquirente, de examinar los libros del proveedor de la tecnología, para 
comprobar que no hay sobrefacturación de las ventas de productos que el 
mismo proveedor utiliza para comparar los métodos de producción del 
proveedor, en relación con lo que está vendiendo al adquirente. Estas 
inspecciones se podrán hacer por ambas partes, en días y horas laborales y 
sin previo aviso. 


8.- Garantías: 


La garantía tiene como finalidad asegurar la veracidad, características, 
exactitud y resultados de lo transmitido, señalándose diversas sanciones o 
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consecuencias, en caso de que el proveedor no cumpla con sus obligaciones, o 


si la tecnología no da los resultados esperados. El adquirente deberá ocuparse 
de probar que tales resultados inferiores no se deben a fallas de su empresa. 

Es necesario determinar los términos de verificación y los plazos de 
posibles ajustes tendientes a alcanzar los niveles establecidos. Hay una 
estrecha relación entre el monto de los pagos y las garantías que el proveedor 
de la tecnología está en condiciones de proporcionar. 


Por las razones antedichas, generalmente se señala en el contrato lo 
siguiente: 


a) La tecnología que se adquiera será la adecuada para la fabricación de 
los productos que figuran en el acuerdo. 


b) Mediante la aplicación de dicha tecnología, se podrá alcanzar el nivel de 
producción especificado. 


c) El contenido de la tecnología es total y completo para los fines del 
acuerdo. 


d) La entrega de dibujos, especificaciones y demás materiales que 
constituyen la tecnología se hará dentro de un plazo estipulado. 


La efectividad de las garantías puede ser controlada por el adquirente 
de la siguiente forma: 


a) Antes de firmar el contrato pueden las partes examinar juntos, además 
con la presencia de expertos, el proceso industrial del proveedor con el objeto 
de determinar la información técnica pertinente a este proceso, y hacer un 
listado de los factores que serían anexados al contrato y así constituirían los 
criterios de evaluación de las obligaciones del proveedor en relación con las 
garantías dadas al adquirente. 


b) Si al usar la tecnología, el adquirente tiene dificultades para obtener los 
resultados prometidos, estará autorizado para inspeccionar la empresa del 
proveedor y verificar si este ha cumplido con su acuerdo y realmente ha 
proporcionado completa la tecnología necesaria para alcanzar los resultados 
esperados. 


9.- Cláusula de Secreto o Confidencialidad: 


Es común que el proveedor de la tecnología, y de ciertos conocimientos 


e ¡Error!Marcador no definido. 
relacionados con aspectos administrativos, financieros 0 estratégicos de la 


empresa, desea mantenerlos fuera del dominio público y explotarlos 
monopólicamente ya sea en el campo comercial o industrial. Dichos 
conocimientos pueden ser de los no protegidos legalmente o simplemente no 
tienen dicha protección por no haberse solicitado la patente respectiva, debido 
a: 

a) El deseo de explotarlo por un plazo mayor; 

b) Por poseer medidas de seguridad que garanticen su secreto; 

c) Por la inclusión de cláusulas de "confidencialidad", en los contratos 
que llegara a celebrar el proveedor, debido a que le puede interesar que se 
divulgue la tecnología en mercados fuera de su territorio. 


Por regla general, esta cláusula se incluye en los contratos, debido a que 
el proveedor que está en una situación de primacía respecto del adquirente, 
en la mayoría de las situaciones hace operar su posición monopólica, 
manifestación de la verticalidad ya aludida. 

Pueden existir razones por las cuales no se incluyen este tipo de 
cláusulas, estas podrían ser: 


a) Falta de interés del proveedor 

b) Existencia de patentes que están protegiendo los conocimientos. 

c) Que el adquirente hubiere negociado la autorización para retransmitir 
los conocimientos durante la vigencia o a la terminación del contrato. 


Es necesario definir quién y sobre que aspectos queda obligado a 
guardar "secreto o confidencialidad", además del plazo que va a durar esta 
obligación. Este por lo general, es igual a la vigencia del contrato; pero cuando 
su plazo es relativamente corto, la confidencialidad se extiende a la vigencia 
del contrato y 1 o mas años adicionales. Puede haber casos en que la vigencia 
de la confidencialidad sea inferior a la duración del contrato mismo, pero son 
excepcionales. 


Las referencias anteriores se aplican en aquellos casos en los que toda 
la información esté sujeta al compromiso de confidencialidad; esto supone que 
en su totalidad el contrato esté respaldado por patentes. Pero esto es difícil, 
pues en la mayoría de los casos, el aspecto respaldado por patentes se 
complementa con algunos aspectos que se denominan de tecnología libre o de 
dominio público. Por estas razones, es necesario que el adquirente obtenga la 
disgregación del paquete tecnológico, con lo que es posible delimitar el 
compromiso de confidencialidad, excluyendo aquella información tecnológica 
libre. 


En algunos casos se obliga al personal de ambas partes que trabajan 
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con esta información confidencial, a firmar un contrato individual de secrecía. 


Esta cláusula es importante para el adquirente, en la medida en que sea 
o no extenso el mercado al que pueda vender la tecnología recibida; por esto 
se hace necesario que se esfuercen por conseguir la autorización expresa para 
retransmitir a terceros, los conocimientos recibidos, los que pueden o no ser 
sus filiales. 


10) Innovaciones y Mejoras: 


Durante el proceso de TT. es común que el adquirente o el proveedor, 
por conocer el manejo y contar con la infraestructura, lleguen a introducir 
mejoras que pueden resultar de gran valor, pudiendo esta ser patentables o 
no. 


Esta cláusula se presenta para mal interpretaciones frecuentes, debido a 
que no es fácil determinar el límite entre las mejoras o innovaciones, y la 
creación de una tecnología nueva, cuyo ámbito es totalmente diferente al de 
la tecnología transferida mediante el contrato. Esto puede ser invocado por el 
adquirente para autodeclararse exento de cumplir el convenio respectivo. 


La definición debe incluir las manifestaciones y los alcances de las 
mejoras, esto es: 


- manifestaciones: deben incluirse las adiciones, adaptaciones o 
perfeccionamientos a diseños, insumos, formulaciones, equipos, productos y 
procesos que están incluidos en la tecnología transferida. 


- alcances: se refiere a la incidencia en los indicadores de eficiencia, 
calidad, costos; así puede precisarse que estas mejoras "signifiquen 
incremento en los rendimientos, mayores niveles de producción, reducción del 
tiempo de procesamiento, disminución de costos, ahorro de energía, menores 
niveles de contaminación, etc." 

11.- Asistencia Técnica: 


La asistencia técnica se entiende como: "el conjunto de instrucciones 
que proporciona el cedente para coadyuvar a la correcta aplicación de la 
tecnología a transferir, lo cual incluye documentación adicional a la 
información tecnológica y/o entrenamiento. Los servicios del cedente se 
refieren a su labor de coordinación, consultoría, gestión en diferentes áreas de 
producción, administración, mercadeo y finanzas, y su finalidad es 
complementar la transferencia de tecnología". 

Antes de iniciar cualquiera negociación, el adquirente debe identificar 
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los requerimientos básicos de asistencia técnica de acuerdo a su capacidad 


financiera y operativa. 


Con el fin que el adquirente opere y asimile adecuadamente la 
tecnología objeto del contrato, es necesario que el proveedor le proporcione 
asistencia técnica. Su costo puede ser contemplado dentro del precio global de 
la transacción o bien establecerse de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos del caso. 

El proveedor deberá prestar la asistencia técnica con su propio personal, 
sólo en casos extraordinarios, y en los cuales haya habido aceptación del 
adquirente, podrá prestarse esta asistencia con intervención de terceros. 

En caso de que no se preste la asistencia dentro de los plazos 
estipulados, puede establecerse una multa en contra del proveedor, cuyo 
monto cubrirá los perjuicios ocasionados al adquirente por la tardanza, bajo 
evaluación de este último, o bien ser sometida a arbitraje, en caso de 
desacuerdo. La forma de pago de esta multa se establece en el propio 
contrato. 


Debe especificarse el número de expertos que servirán de asesores, 
duración de la visita de cada asesor, categoría de cada uno de estos, etc. 

En TT. de cierta complejidad, la AT. puede ser tanto o más importante 
para el adquirente que simplemente obtener el paquete tecnológico; en tales 
casos, antes de iniciar la producción y mientras se normaliza el proceso, la 
asistencia técnica puede tornarse imprescindible. 

Esta asistencia técnica, generalmente se adquiere de alguna de las 
siguientes formas: 


a) Entrenamiento de trabajadores, administrativos y directivos de la 
empresa adquirente, en los aspectos técnicos, financieros, económicos y otros 
vinculados con la TT. 


b) Asistencia técnica para el arranque y buen funcionamiento del proceso u 
operación que se inicia con la tecnología, aludiendo exclusivamente al montaje 
e iniciación del proceso, y al control de calidad, por considerarlos componentes 
claves de la TT. 


c) otros Servicios. 
12.- Exclusividad: 
La exclusividad se presenta con mayor frecuencia en los casos de 


tecnologías de punta. Cuando se contemple esta cláusula, el proveedor tendrá 
derecho de cobrar un precio más alto que si no existiera, pudiendo además, 
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condicionarlo en el sentido que esta tecnología se explote en plazos 


razonables, cubra la demanda del mercado y llene las especificaciones del 
producto para el cual se diseñó el paquete tecnológico. 

Si el adquirente sabe que por la calidad de su mano de obra o de sus 
instalaciones, o por su experiencia o prestigio en el sector, puede afrontar con 
ventaja a sus competidores, aún en el caso que que ellos compren la 
tecnología al mismo proveedor, entonces no debe pedir la cláusula de 
exclusividad. 

Pero en cambio si su posición es débil dentro del mercado y cree que 
con el monopolio de la tecnología puede mejorar su posición relativa, tal vez 
valga la pena pagar por la exclusividad. 


13.- Transferencia: 


En esta cláusula se trata de prever las condiciones en que la tecnología 
desarrollada al amparo del contrato, podría ser transferida a otros usuarios. 

Se suele pactar la transferibilidad de los derechos y obligaciones creados 
por la contratación. En caso de existir cláusulas de licenciamiento no se 
presentará esta situación. En cambio, si la transferibilidad se pacta para 
terceros se denominará "sublicencia". 


14.- Sublicencia: 


Se puede convenir en que el adquirente de la tecnología tenga la 
posibilidad de vender o transmitir a terceros la tecnología comprada al 
proveedor, pagando a este un porcentaje de la regalía pagada por el tercero. 
Pudiendo significar para el adquirente que la tecnología le salga a un precio 
muy reducido. 

Además el obligarse a proporcionar tecnología y asistencia técnica a un 
tercero, exige asimilar totalmente la tecnología comprada. 

Los sublicenciatarios se comprometen dentro de los mismos términos y 
el mismo territorio que el licenciatario, quien estará obligado a consultar al 
proveedor los acuerdos previos a la suscripción del contrato de sublicencia, así 
como entregar al proveedor, una copia de estos acuerdos. 


Los ingresos por este concepto se reparten entre las partes en 
proporcionalidad y mediante mecanismos de pago y de verificación contable, 
establecidos en el contrato. 


15.- Subcontratación: 


Puede ser necesaria la participación de terceros para la realización de 
una actividad específica, con la finalidad de cumplir con los objetivos del 
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contrato. Esto puede ocurrir en los casos de servicios de ingeniería, servicios 


tecnológicos o de desarrollo de tecnología, entre otros. 

Se hace importante determinar la responsabilidad de las partes, la 
responsabilidad y los derechos del subcontratado ante cada uno de los 
contratantes. Será necesario que se exija a estos terceros la secrecía, en 
especial si se transmite información muy avanzada y de un alto valor 
económico. 

Es común que en el mismo contrato se establezcan los siguientes 
puntos, por los cuales se regirá la subcontratación: 


a) Especificación de las labores que serán objeto de subcontratación. 


b) Identificación de los subcontratistas para cada una de las labores de 
subcontratación. 


c) Incorporación de las mismas obligaciones que recaen en el adquirente, 
en el subcontrato. 


d) Entrega de copia al proveedor, de todos los subcontratos que se 
celebren. 


e) Inmediato reemplazo de aquellos subcontratistas que no se ajusten a los 
términos de contrato principal. 


16.- Capacitación o adiestramiento: 


Suele ser necesario para una total y completa asimilación de la 
tecnología, por parte del adquirente, que se le preste una capacitación 
especializada en el área de la TT., y otras vinculadas con ésta. Ésta se 
presentará en diferentes niveles desde los directivos o ejecutivos máximos de 
la empresa, hasta el más técnico en los grados inferiores. 

La cláusula precisará el tipo de adiestramiento, el número de personas 
al servicio del adquirente que ha de recibir capacitación, las calificaciones que 
han de poseer, la duración del adiestramiento de las distintas categorías del 
personal y si tal capacitación se hará en la planta del adquirente o en las 
instalaciones del proveedor. 

Normalmente, éste proporciona dicho servicio en forma gratuita, pero el 
adquirente ha de cancelar los gastos de viajes y viáticos del personal que va a 
realizar la capacitación. 


Esta capacitación ayuda a disminuir la dependencia tecnológica de las 
empresas nacionales y aumenta la capacidad interna de substituir tecnología 
extranjera por nacional. 
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Esta capacitación será la forma más eficiente que el adquirente asimile 


la tecnología desarrollada, en la medida en que se esté capacitando 
correctamente al personal técnico de la empresa. 


17.- Participación en las Actividades de la Contraparte: 


En ocasiones el personal del proveedor participa en las actividades de 
TT., sobre todo en los contratos de desarrollo tecnológico y de servicios 
tecnológicos de ingeniería, por lo que es pertinente hacer mención que 
deberán sujetarse a las reglas establecidas dentro de la organización del 
adquirente, determinar la naturaleza y duración de dicha colaboración, así 
como la responsabilidad de los participantes. 


18.- Compromiso con Terceros: 


Cuando se prevee que alguna de las partes que intervienen en el 
contrato realizará actividades de apoyo a terceros, la vinculación con estos 
deberá concertarse mediante acuerdos formales en los que se establezca, con 
precisión, el alcance de los derechos y las obligaciones adquiridos, debiendo 
señalarse que la secrecía relativa a todo tipo de información técnica 
relacionada con el contrato se extenderá a los terceros. 


19.- Exclusión de Relación Laboral: 


Debido al necesario contacto que puede haber a lo largo del 
cumplimiento del contrato, podrían crearse vínculos laborales entre los 
trabajadores de las partes. Esto, sin embargo, no significa que la relación que 
tenga una de las partes con su personal se extienda al personal de la 
contraparte, pues éste no se convierte en patrón substituto, por lo que es 
necesario establecerlo expresamente en el contrato. 


20.- Suspensión de Actividades: 


La interrupción de las obligaciones, derechos y demás actividades 
contempladas en el contrato, pueden ser ocasionadas por causas de carácter 
voluntario o bien involuntario. 


Entre las de carácter voluntario, podemos mencionar el caso en que 
alguna de las partes o ambas, solicitan un plazo para valorar los avances del 
proyecto, tanto en función del desarrollo del mismo, como debido a 
situaciones del entorno; como sería el caso en que ocurra una modificación en 
las regulaciones gubernamentales que lo afecten directamente (cambios de 
normativas tributarias). 
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Entre las de carácter involuntario, encontramos las causas de fuerza 
mayor, como serían los fenómenos naturales, sociales u otros que estén fuera 
del control de los contratantes. 

Cualquiera sea la situación que se presente, ya sea voluntaria o 
involuntaria, deben establecerse las condiciones bajo las cuales se 
reanudarán las actividades. 


21.- Responsabilidad e Indemnización: 


El proveedor debe responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio 
causado al adquirente en razón de incumplimiento de las garantías y, en 
general, de todos los términos del contrato. 

Se debe indemnizar en virtud de esta cláusula, al adquirente, por todos 
los daños y perjuicios, de acuerdo a la evaluación realizada por este último 
(adquirente). 

Además se puede estipular la devolución parcial o total de los pagos 
realizados , y/o la terminación anticipada del contrato, sobre todo, en las 
garantías que inciden directamente en el cumplimiento del objeto de TT., tales 
como, la revelación de la información tecnológica, los niveles de producción, 
los rendimientos y las especificaciones del producto. 


22.- Terminación Anticipada: 


El contrato siempre tenderá a surtir todos sus efectos jurídicos; sin 
embargo, hay ocasiones en que es conveniente dar por concluidas las 
obligaciones contraídas, en aquellos acuerdos en los que se han minimizado 
las posibilidades de obtener éxito en las metas establecidas. En tales 
condiciones, las partes de común acuerdo, convendrán la manera de 
suspender en forma definitiva las actividades para así evitar el desgaste 
innecesario de recursos. Estas causales generalmente se interpretan 
como infracciones a los términos del contrato, es decir, el incumplimiento de 
las funciones o compromisos de alguna de las partes. 


23.- Resolución: 


Si la causa de la suspensión de los efectos de un contrato es por el 
incumplimiento de alguna o ambas partes y si dicha situación no pudiese ser 
solucionada, entonces operaría la resolución, para la cual se deberán señalar 
las sanciones correspondientes al tipo de incumplimiento realizado; 
mencionándose asimismo los derechos y obligaciones que persistirán, como la 
cláusula de confidencialidad por las consecuencias que pudiera acarrear a las 
partes. 
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Es una práctica común, sobre todo en este tipo de contratos, el avisar a 


la contraparte sobre los incumplimientos y otorgar un plazo para corregirlos, 
antes que la rescisión entre en vigor. 


* El derecho del adquirente a resolver el contrato puede ser basado, por 
ejemplo, en las siguientes situaciones: 


a) Incumplimiento en el suministro de la información técnica. 
b) Incumplimiento en las cláusulas de garantía sobre funcionamiento. 
c) Insuficiente asistencia técnica. 


d) Violación por parte del proveedor de las cláusulas relacionadas con la 
validez del territorio del contrato. 


e) Violación por parte del proveedor de las cláusulas que garantizan la 
transmisión de todas las mejoras hechas a la tecnología. 


f) Desaparición del secreto de la patente o declaración de invalidez de la 
misma. 


Se aconseja que la indemnización no esté limitada como máximo al 
precio total de la tecnología que se hubiere pagado ya que el adquirente pudo 
haber hecho inversiones en bienes de capital o modificaciones en su planta 
que probablemente superaron el valor de la tecnología. 

A través, del arbitraje podrá evaluarse objetivamente los daños 
causados. Si los árbitros consideran que el incumplimiento del contrato no ha 
ocasionado menoscabo en la producción del adquirente, el proveedor no 
estará obligado al pago de la indemnización. 


Y El proveedor tendrá el derecho a resolver el contrato en los siguientes 
casos: 


a) Demora o incumplimiento en los pagos. 

b) Violación por el adquirente del secreto, cuando no haya una cláusula 
que permita al adquirente dar sublicencias o asistencia técnica a otras 
empresas sobre la tecnología comprada sin autorización previa del proveedor. 


24.- Renovación del Contrato: 


Si al tiempo de finalizar el contrato, la tecnología tiene aún valor 
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comercial, tal valor, puede haber disminuido progresivamente de modo que la 


continuación del acuerdo, bajo las condiciones del contrato original, puede ser 
demasiado gravoso para el adquirente. Debe pensarse en un procedimiento 
de negociación al término del contrato, que tenga en cuenta el valor comercial 
que tendrá la tecnología cuando el contrato termine. 

Otra manera de ajustar el contrato a un posible cambio en el valor 
práctico comercial de la tecnología será adoptar en el contrato original la 
escala decreciente de remuneración. En este caso sería posible combinar tal 
cláusula de remuneración con el procedimiento de renovación tácita del 
contrato. 


25.- Idioma Oficial y Traducciones: 


Para prevenir controversias, se deben establecer las reglas de 
interpretación y el idioma aplicables. Generalmente, cuando un contrato ha 
sido objeto de traducciones, es necesario especificar que para todos los 
efectos legales prevalecerá la versión en el idioma del país adquirente o 
receptor; asimismo, tal idioma será el predominante para efectos de 
interpretación de los documentos del contrato y de las comunicaciones 
escritas que se presenten durante su ejecución. 


En cuanto a las traducciones, siempre existirá el peligro de inexactitudes 
y aún a errores. La presencia de pequeñas diferencias en la terminología y la 
nomenclatura de los distintos idiomas provocan mal interpretaciones 
inevitables. Si las traducciones pueden ser evitadas, será mejor para ambas 
partes. Si esto no es posible, deben darse al adquirente en el idioma original 
copias de todos los documentos que fueron traducidos. 


26.- Cesión del Contrato: 


En esta cláusula se contempla la posibilidad que, después de la firma del 
contrato, alguna de las partes quiera cederlo a un tercero, con los mismos 
términos estipulados. El adquirente debe tener derecho a ceder el contrato a 
otra empresa local que considera que la tecnología es útil y que cuenta con la 
capacidad financiera y operativa necesaria para asumir la transferencia de 
tecnología y todas las obligaciones que el contrato implique. 


Mediante la cláusula, el adquirente inicial se compromete a no seguir 
utilizando la tecnología y a renunciar a todo derecho que haya adquirido 
mediante el contrato. 

La inclusión de esta cláusula es conflictiva, pues este tipo de contratos 
es por lo general intuito personae, con lo cual la inclusión de ésta, dependerá 
de cada caso en particular, debido a las aprehensiones que puede presentar 
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para las partes, en especial para el cedente, el que se pueda ceder este 


contrato, en consideración que al contratar con el adquirente inicial, se 
tomaron en consideración una serie de elementos técnicos, financieros, 
comerciales y personales, los cuales no necesariamente podrían ser cumplidas 
por el cesionario de este contrato. 


27.- Duración y Entrada en Vigencia del Contrato: 


Generalmente, siempre y cuando se garantice la rápida transferencia de 
la tecnología, el adquirente prefiere períodos de vigencia menores, con el fin 
de no extender innecesariamente la remuneración al proveedor y las 
restricciones contractuales que se impongan. 

La duración del contrato dependerá del caso particular, considerando 
una serie de circunstancias vinculadas con la tecnología en particular. 


28.- Tribunales Competentes y Arbitraje: 


Para la resolución de los conflictos que puedan surgir en el transcurso de 
la ejecución del acuerdo se suelen determinar los tribunales competentes y 
contemplar la figura del arbitraje, especificando el lugar de su celebración, el 
procedimiento aplicable, la manera de designar los árbitros, el cumplimiento 
de laudos, asignación de cargos por remuneración de los árbitros y costos del 
proceso, y carácter de la decisión arbitral, es decir, si el fallo es definitivo o si 
da lugar a nuevas instancias, etc. 


Para acuerdos internacionales, es posible acudir a organismos como la 
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. 

También es factible nombrar a un árbitro por cada una de las partes, y 
que estos elijan a un tercer árbitro. 


29.- Registro del Contrato y Autorización por Autoridades 
Competentes: 


Con ciertas variaciones dependiendo de cada legislación, se establece el 
registro de los contratos referidos a la TT. en especial cuando se trata de 
patentes o aspectos relativos a la propiedad industrial, en un servicio especial 
del Estado que en el caso de Chile, es el Registro de Propiedad Industrial que 
lleva el Ministerio de Economía. 
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G. Análisis de los Principales Contratos: 


A continuación, analizaremos algunos de los múltiples contratos 
tecnológicos que se celebran en la práctica cotidiana, con el objeto de conocer 
sus características especiales. 


Mas, es necesario advertir que estos contratos se vuelven en la mayoría 
de los casos sumamente complejos, por la gran gama de elementos 
tecnológicos que pueden hacer variar, según el caso concreto, su vigencia, la 
forma de pago, las obligaciones, etc. 


Sin embargo, existen ciertas cláusulas, que están insertas en la mayoría 
de los contratos tecnológicos. Por esta razón, el análisis que se hará, se 
reducirá a su forma más simple, definiendo sus elementos tecnológicos, los 
aspectos que deben tomarse en cuenta al momento de celebrarse y la 
tendencia que se presenta en la actualidad en relación a su vigencia, forma 
de pago, la rama industrial en la que se aplican, y las diferentes 
combinaciones con los demás objetos contractuales contemplados en nuestra 
legislación. 
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1.- CONTRATO DE LICENCIA Y TITULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 


(patentes): 


a.- Definición: 


Intentando una definición, podemos decir que el contrato de licencia de 
tecnología es: 


"Un acuerdo de voluntades en virtud del cual una persona, denominada 
licenciante, dueño o poseedor de un conocimiento técnico, patentado o no 
patentado, confiere a otra denominada licenciatario o adquirente, su 
autorización para que esta, por lo general, mediando una retribución 


pecuniaria, pueda usarlo y explotarlo comercialmente".” 


Cualquiera sea la definición que demos, llegaremos necesariamente a 
qué la licencia es una autorización que da una persona que posee un 
conocimiento especializado a otra que no lo tiene, para que esta que adquiere 
el conocimiento, pueda explotarlo, previo pago de una cantidad de dinero, 
pero no le transfiere en caso alguno la propiedad de dicho conocimiento. 


b.- Objeto: 


Es muy frecuente que los autores acostumbren a distinguir en los 
contratos de licencia según su objeto, en: 


1) contratos de patentes 
2) de know-how 
3) o bien de ambos. 


Esta distinción que frecuentemente se hace por motivos didácticos, no la 
usaré, por considerar que el contrato de know-how tiene tantas y tan 
especiales características que bien merece ser estudiado aparte de las 
licencias, sin perjuicio de ciertas similitudes que analizaré durante la 
elaboración del trabajo. 

En general en el derecho anglosajón, no se encuentran grandes 
diferencias en cuanto a la normativa que regula a uno y otros. En todo caso el 
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Marino Porzio, Sergio Escudero, Oscar Aguero, op. cit., pág. 
73. 
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cuidado que el licenciatario debe tomar respecto de uno y otro son diferentes, 


ya que, tratándose de un licencia de patentes el objeto del contrato está 
perfectamente limitado y definido en esta. En cambio, si se trata de licencias 
de know-how, el objeto debe ser precisado y definido en el propio contrato, ya 
que no hay otra forma de hacerlo. Las obligaciones y derechos de las partes 
quedarán entonces referidas a la definición del objeto que ellas mismas 
realicen. 


C.- Naturaleza Jurídica: 


La Licencia es compleja de encasillar dentro de una determinada figura 
jurídica. Por esta razón, se la suele comparar con dos de los principales 
contratos existentes en nuestra legislación. Estos son, el contrato de 
compraventa, y el contrato de arrendamiento; dicha inclusión dependerá de la 
situación que se presente en concreto. 


* Arrendamiento: 


Si en virtud de la licencia se otorga solo un crédito o derecho personal al 
licenciante para usar y gozar de la patente, marca o modelo, nos encontramos 
en presencia de un arrendamiento de cosa incorporal consagrado en el art. 
1916 del CC., en virtud que las cosas objeto del contrato pueden usarse sin 
consumirse; además, que se están cumpliendo los requisitos del art. 1915 del 
Cc. 


El problema de asimilarla al arrendamiento, es que, la licencia a 
diferencia de lo que ocurre con éste, no presenta problema alguno en 
conceder el goce de la cosa a dos o mas personas, ambas con iguales 
derechos de explotar esa cosa, y esto claramente no sucede con el 
arrendamiento, el cual tiene por limitación el conceder el goce de la cosa, a 
una persona a la vez. 


dl Compraventa o permuta: 


Si el contrato confiere el derecho real de usufructo o el mero uso, el 
contrato es de compraventa o permuta de este uso o usufructo, regido por las 
disposiciones de la compraventa, y además por aquellas normas establecidas 
en los títulos IX y X del libro Il de CC. 

La compraventa, podría dar lugar a la enajenación de todos o alguno de 
los derechos existentes sobre la patente, si conjuntamente con este título, 
concurre un modo de adquirir; en cambio, en la licencia no hay enajenación 
de derecho alguno, es sólo una simple autorización para disponer de lo ajeno. 
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* Sociedad: 


Podríamos asimilar la licencia, mas que a los contratos anteriormente 
citados, con los cuales tiene notorias diferencias, podríamos asimilarla a una 
especie de sociedad, en la cual respetando ciertos intereses comunes y 
convergentes los contratantes ponen algo de su parte, para después 
distribuirse los frutos. 

Así el licenciante, debe entender las especiales características del 
mercado en el cual va a operar la licencia, de manera de adecuar sus 
exigencias al mismo. 


El licenciatario debe entender que está adquiriendo un conocimiento 
que ha sido desarrollado a un alto costo, por lo que debe respetar todos los 
derechos relativos a la propiedad industrial o intelectual que esté 
comprometida en la licencia, porque es la única forma que el mismo pueda 
disfrutar de las ventajas que le otorga el conocimiento que se está 
adquiriendo. 


d.- Elementos Esenciales: 
Son elementos esenciales de este tipo de contratos: 


E El Precio: Es la suma de dinero, que el licenciante debe pagar al 
licenciatario, por la concesión de la licencia. Esta se denomina generalmente, 
como regalía. 


y Derecho de uso y goce: es la autorización al licenciatario, para poder 
usar y gozar del privilegio industrial por un tiempo determinado. Este será 
siempre de carácter temporal, pues las patentes tienen una duración 
determinada, consagrada en la propia ley de patentes. 

e.- Clasificación de las licencias: 


Son varias las clasificaciones que se han formulado referente a los 
contratos de licencia, a continuación, mencionaré las que a mi juicio son las 
principales: 


1) Gratuitas y onerosas: 
Clasificación formulada según exista o no una retribución pecuniaria, por 
el uso de la licencia. 


+ Las licencias gratuitas están por lo general asociadas como elementos 
secundarios de una licencia onerosa. 


¡Error!Marcador no definido. 


a Sólo en la licencia onerosa existe una contraprestación por el uso de la 
licencia esta se denomina regalía. 


2) Exclusiva o no exclusiva: 


* exclusiva: el licenciante queda inhabilitado para conceder nuevas 
autorizaciones para el uso de la licencia, y puede o no estar autorizado para 
explotar por si mismo dicha licencia, lo que dependerá de la legislación de 
cada país. 


ze no exclusiva: puede el licenciante otorgar dichas autorizaciones, para el 
uso de la licencia por otros nuevos licenciatarios. 


3) Según la voluntad que lo genera: 


* contractuales: aquéllas que celebran libremente las partes en el ejercicio 
de su propia voluntad; son las mas comunes en la práctica. 


ii obligatorias: establecidas en casos especiales por algunas legislaciones, 
en las cuales se impone la obligación de conceder licencias respecto de algún 
privilegio, el cual debe ser explotado localmente. Se concede al titular de una 
patente un plazo dentro del cual debe poner en explotación su invención, e 
inclusive se considera la posibilidad de concederla a terceros, si es que el 
titular no cumple con dicha exigencia (ej. Chile). 


* de pleno derecho: se genera en virtud de una declaración de voluntad 
del licenciante, se manifiesta la intención que su invención pueda ser 
licenciada a quién lo solicite, dejándose a las partes la determinación de las 
condiciones en las cuales será concedida esta licencia. 


wE de oficio: en estas, cualquier persona puede solicitar autorización para 
explotar una invención dentro de una determinada actividad industrial, en la 
cual la autoridad en forma previa, a declarado tal posibilidad. En estas no 
interviene el titular de la patente. 


4) Expresa o convencional; tácita o implícita: 
id expresa: acordada en virtud de un contrato. 
* tácita: "se origina a consecuencia de la celebración de otro contrato, 


cuya única forma de ejecución consiste en la existencia de una licencia; por 
ejemplo si se vende una máquina para fabricación de objetos patentados, 
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debe presumirse la autorización para fabricar dichos objetos, autorización que 


consiste en una licencia"*. 
5) Según su duración:” 
* licencias de duración menor que la patente. 


eE licencias de igual duración que las patentes: en estas generalmente se 
considera que si nada se ha dicho respecto del plazo de duración de la 
licencia, esta durará lo mismo que la patente. 


f.- Venta o transmisión de derechos de propiedad industrial, a la 
luz de la nueva ley: 


Cabe señalar que en la ley de propiedad industrial que está en vigencia, 
no se menciona a la licencia como un título de propiedad industrial, por la 
sencilla razón de que no lo es; la licencia es un contrato, que puede recaer 
sobre derechos de propiedad industrial, tal y como se lo señala en la actual 
ley, en que se está protegiendo a los privilegios industriales, como serían: las 
patentes de invención; las marcas comerciales; los modelos de utilidad y los 
diseños industriales; además de la protección de los derechos de propiedad 
industrial, que no es mas que estos mismos títulos, una vez que se encuentran 
protegidos por la ley, al momento que han cumplido con todos los trámites 
necesarios para obtener la protección, es decir, el otorgamiento de escritura 
pública y la inscripción en el registro respectivo. 


La ley N219.039, establece en su artículo 22 que: 


"Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar 
de los derechos de propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, 
debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente, de 
acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas 
residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un 
apoderado o representante en Chile". 


Esta disposición está confirmando lo que señalara antes, en el sentido 
que debe ser apreciada la licencia en Chile, ésta es sólo un contrato, que 
puede recaer sobre derechos de propiedad industrial, debidamente 
tramitados y reconocidos. 
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Son varios los artículos tanto de la ley como de su reglamento, que nos 


ejemplifican esta situación, y que nos sirven para comprender la forma en que 
opera la licencia, dentro de estas situaciones de venta o transmisión de los 
derechos de propiedad industrial, reconocidos en la actual ley. 


El artículo 142 de la ley, establece: 

"Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de 
muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán 
constar por escritura pública, y se anotarán al margen del registro respectivo. 

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de 
privilegios industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante Notario 
público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, los registros 
de marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial o 
separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el 
título". 


Este artículo nos está señalando la solemnidad exigida por la ley, para la 
adquisición de los derechos de propiedad industrial, que en este caso, es la 
escritura pública, pues aunque el inciso segundo pudiera prestarse para una 
comprensión errada, éste, es un caso excepcional; la regla general sigue 
siendo la exigencia de la escritura pública para la adquisición de estos 
derechos. 


El artículo anterior se ve complementado con el artículo 32 inc. 22 del 
Reglamento, que señala: 


"El derecho de propiedad sobre un privilegio industrial no se adquiere 
sino a partir del registro respectivo en el departamento, de conformidad a la 
ley y al presente reglamento". 


Esta inscripción en el Registro que para esos efectos se lleva en el 
Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción (está pronto a cambiar de nombre, por Ministerio de 
Economía, Fomento y Tecnología), viene a ser la forma en que se realiza la 
tradición de los derechos de propiedad industrial o de los privilegios que esta 
concede, en conformidad a la ley. 


Así se desprendería del análisis de los artículos señalados 
anteriormente, concordándolos con otros artículos, como el artículo 182 
inc.6, en el cual se menciona, en una de las escasas veces dentro la ley, a las 
licencias, al hablar de la trasferencia de los derechos de propiedad industrial, y 
consignar una exigencia de dinero para realizarla. 

Este artículo señala: 
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La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, 


prendas y cambios de nombres y cualquier otro tipo de gravámenes que 
puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, diseño 
industrial o marca comercial, se efectuará previo pago de un derecho 
equivalente a media unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán 
oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el 
departamento”. 


Se está confirmando en la ley N2 19.039, que la tradición del derecho de 
propiedad industrial se realiza por medio de la inscripción en el registro, pero 
para poder inscribir la transferencia, (lo cual no esta negando la adquisición 
del mismo pues se ha realizado la inscripción previa), se hace necesario el 
pago de un derecho, pero sólo para efectos de la inscripción de la 
transferencia y no para la adquisición del mismo. 


Concordando con lo anterior, el artículo 902 de la ley establece la 
cesión de los privilegios y derechos de propiedad industrial, este señala: 

"Toda cesión de un derecho de propiedad industrial así como cualquier 
gravamen constituido sobre el o la licencia otorgada a un tercero, se 
efectuarán por el instrumento que corresponda, el que se anotará al margen 
de la inscripción, produciendo sus efectos con respecto a terceros sólo a partir 
de dicha anotación, previa aceptación y pago de los derechos 
correspondientes”. 


Como una novedad, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, 
establece algunas normas referentes a las licencias no voluntarias, y a pesar 
que no las define, nos servirán las clasificaciones que diéramos en el punto 
e.-, de este capítulo. 


Cualquiera persona interesada en la obtención de una licencia no 
voluntaria podrá recurrir a la Comisión Resolutiva que consagra el D.L. N2 211, 
de 1973, la que estará facultada para otorgarla, conforme a la tramitación que 
establece este decreto (artículo 962). 

Aún durante el procedimiento de reclamación para la obtención de esta 
licencia no voluntaria, se faculta para que el titular de la patente y el 
reclamante de la licencia, puedan acordar una licencia contractual, de carácter 
voluntario (artículo 972). 

Pero, el otorgamiento de licencias no voluntarias, no impide en caso 
alguno la explotación de la patente, por su titular, ni el otorgamiento de 
licencias voluntarias a terceros (artículo 982). 

De esta manera hemos analizado la forma en que se adquiere el 
dominio de los derechos de propiedad industrial, y en particular como 
participan las licencias dentro de este esquema, regulado por la nueva ley de 
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Propiedad Industrial. 


g.- Derechos y obligaciones de las partes, en un contrato de 
licencia: 


1) Obligaciones del Licenciante: 


El licenciatario, a través de la licecia, quedará obligado a: 
a) Debe garantizar el uso tranquilo y pacífico de la invención, y responder 
en caso de evicción, de manera similar a la compraventa. 


b) Debe garantizar la posesión útil, respondiendo de las limitaciones, 
deficiencias o vicios ocultos de la tecnología, que sean anteriores al contrato; 
de manera similar a los vicios redhibitorios de la compraventa, que hagan 
impropia dicha tecnología para los usos a que esté destinada o que disminuya 
de tal manera esos usos que, de haberlos conocido el adquirente, o no hubiera 
contratado o lo habría hecho de manera diferente. 


c) Debe permitir el uso y goce de la tecnología: pero esto es muy 
particular, pues no evita que el titular de la tecnología pueda utilizarla por sí 
mismo o licencie su uso o explotación a un tercero, a menos que se haya 
pactado la exclusividad, que como ya hemos visto, se aplica básicamente para 
las tecnologías de punta. 


d) Debe proporcionar la asistencia técnica y la información necesaria 
durante el tiempo que se estime adecuado, para el correcto uso de la licencia. 


e) Debe mantener en vigencia la patente, conforme a la legislación de cada 
país. 


f) Debe restituir el pago que haya obtenido por la explotación de su invento 
realizada durante la solicitud. En el caso de ser denegada la obtención de 
cualquier título de propiedad industrial. 
2) Derechos del Licenciante: 

En virtud del contrato, el que concede la tecnología conserva todos los 
derechos sobre la patente que existe respecto de la cosa, con lo que el 


licenciante tendrá los siguientes derechos: 


a) Existe derecho a exigir el pago estipulado, debido a que al conceder la 
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explotación del objeto, ésta se concede a cambio de una regalía, que es la 


contraprestación establecida a cambio de dicha explotación. 


b) Tiene derecho a explotar la patente, porque como dijimos antes, sigue 
conservando todos los derechos referente a la patente, tiene plenas facultades 
para su explotación; en el caso de haber otorgado una licencia exclusiva, sólo 
se ha comprometido a no otorgar otras licencias, lo cual no obsta a que el 
mismo explote su patentes. 


3) Obligaciones del Licenciatario: 

Las obligaciones del licenciatario en virtud del contrato, son: 
a) Pagar el precio de la licencia concedida, en tiempo y forma convenido. 
b) Conservar y cuidar la tecnología, que se la ha concedido. 


c) Pagar los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al titular, por el 
mal uso de la invención. 


4) Derechos del Licenciatario: 
Los derechos del licenciatario son: 


Su mayor derecho, que a su vez es la principal de sus obligaciones, es la 
de explotar la licencia dentro de los términos y límites que establezca el 
contrato. 

Esto implica que si el licenciatario se abstuviera de explotar la licencia, 
estaría privando al licenciante de las regalías que tiene derecho a percibir, con 
lo cual se podría producir la caducidad de la licencia. 


h.- Terminación del contrato de licencia: 

Las causales por las cuales se termina un contrato de licencia son: 
1) Plazo: Es la más común; consiste en el término del contrato al cumplirse 
el plazo estipulado en el contrato de licencia, si es que se le ha fijado un plazo, 
o bien no se ha considerado una renovación tácita del contrato. 
2) Rescisión: Se declara en aquellos casos en los cuales el contrato 


adolezca de algún vicio de nulidad establecido en el CC.; ésta vuelve a las 
partes al estado anterior al que se encontraban al contratar. 
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3) Resolución: Se declara al verificarse la condición resolutoria tácita, esta 


es, al no cumplirse por alguna de las partes lo pactado, o bien que ambas 
partes no hayan cumplido lo pactado; produce efectos sólo para el futuro. 
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2.-- EL CONTRATO DE KNOW-HOW, O LICENCIA DE CONOCIMIENTOS 
TECNICOS NO PATENTADOS: 


a.- Definición: 


Esta expresión apareció por primera vez en el año 1916 cuando se la 
utiliza en una decisión judicial recaída en el caso "Durand vs. Brown", que se 
tramitó ante la Circuit Court of Appeals, USA*%, 

La palabra "know-how", proviene de la unión de dos palabras del 
idioma inglés: "to know”, que significa saber, y "how" que significa como. 
Literalmente significaría "saber hacer", con lo que se expresa la idea de 
llevar a la práctica una idea determinada, de como saber hacer algo. Es 
común que se considere que el "know-how" es un conocimiento intuitivo u 
originado en la práctica, de la mejor manera de actuar para realizar 
determinada tarea en forma eficaz y con el menor esfuerzo posible. Este KH. 
se refiere a un KH. industrial o técnico, a pesar que algunos consideran la 
posibilidad de existencia de un KH. profesional, científico, financiero y otras 
formas de KH. que se reducen al aspecto técnico e industrial, por estas 
razones, cuando hablemos de KH. deberemos de entenderlo como lo 
señaláramos anteriormente. 


En Francia, por decreto del 27 de Enero de 1967, se tradujo la expresión 
KH. por la de "savoir faire" que significa, saber hacer.**! 

Se han dado múltiples definiciones al respecto, trataré de dar las que 
sean más representativas, y que apunten a sus aspectos mas característicos. 


wE Para José Giral B., el KH. es aceptado como "el conjunto de 
conocimientos técnicos debidamente organizados, que dan como resultado 
una aplicación industrial o comercial"*”. 


il Para Denis Borges Barros, es "el conjunto de conocimientos técnicos 
relativamente originales y secretos o por lo menos escasos, que permiten a 
quien los detenta, una posición privilegiada en el mercado".*% 


198 ? Leticia Mota A., op. cit., pág. 100 
14 ? Leticia Mota A., op. cit. pág. 101 
192 ? Leticia Mota A., op. cit., pág. 101 


163 ? Mota A., op. cit., pág. 101 
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hs Hildegard Rondón dice que el KH. es "un conocimiento técnico destinado 
a la explotación práctica con fines económicos, por lo cual abarca no sólo el 
campo industrial sino que se incorpora a tal concepto, todo aquello que está 
destinado a una gestión económica".** 


l Hector Mansatta señala que "es el conocimiento técnico, procedimiento, 
conjunto de informaciones necesarias para la reproducción industrial, que 
proceden de la experiencia en el proceso de producción y que su autor desea 
guardar en secreto, sea para su uso personal, sea para transferirlos 
confidencialmente a un tercero". *%” 


Además de esta definiciones doctrinarias, se han dado algunas 
deficiones formuladas por organismos internacionales, como el Comité 
Ejecutivo de la Camara Internacional de Comercio, que ha señalado que por 
KH se entiende "los conocimientos aplicables, métodos y acciones que son 
necesarios para la utilización efectiva y la puesta en práctica de técnicas 
industriales". + 


Dentro de una postura similar, la Oficina Internacional reunida para la 
Protección de la Propiedad Industrial(BIRPI), señala que por KH. se entiende, 
"el proceso de fabricación o los conocimientos relativos a la utilización y a la 
aplicación de técnicas industriales".+%” 


Cualquiera sea la definición que se adopte, se pueden desprender de 
estas, Una serie de características del KH. 


b.- Características: 
Podemos enunciar entre las características del KH., las siguientes: 


1) El KH. comprende una serie de conocimientos técnicos, por lo tanto es 
un elemento inmaterial. 


2) Este elemento inmaterial, puede materializarse en un documento, o bien 
en un soporte material, del cual se diferencia claramente. 


194 ? Mota A., op. cit., pág. 102 
195 * Mota A., op. cit., pág. 102 


195 ? Comité Ejecutivo de la Cámara Internacional de Comercio, 
citado por G. Paiva, op. cit., pág. 102 


18 ? BIRPI, citado por G. Paiva, op. cit. pág. 103 
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3) Son conocimientos no patentables, ya sea porque por su propia 
naturaleza no son patentables, o porque siendo patentables, quienes los 
detentan no han querido obtener una patente. 


4) El KH. no necesariamente tiene que ser secreto y con esto se crea un 
monopolio de hecho; porque si se adopta para la protección de los elementos 
técnicos un sistema de patentes, se estará entregando un monopolio legal a 
su titular; en cambio, si el sistema de protección, se basa en la mantención de 
esos aspectos técnicos en secreto, el KH. sólo será un monopolio de hecho, el 
que estará expuesto a grandes riesgos de ser copiado. 

El KH. puede tener por objeto cualquier clase de conocimientos secretos, 
desde las invenciones patentables pero no patentadas, hasta las mas 
insignificantes prácticas manuales dentro del campo de la técnica. No puede 
obligarse al inventor a escoger una forma de protección, por lo que podrá 
optar por la patente o por el KH. indistintamente. 


C.- Contenido del KH.: 


Como señaláramos anteriormente, el Kh. constituye un bien inmaterial, 
que dada su naturaleza tan compleja está integrada por elementos tangibles e 
intangibles. 


1) Elementos Tangibles: 


Está constituido por recetas, formulas, diseños, dibujos, modelos, copias 
heliográficas, registros técnicos, especificaciones, listas de materiales, 
manuales técnicos sobre productos y procedimientos de fabricación, 
restricciones escritas para la ejecución y medios analíticos para revisar y 
verificar el producto y sus procedimientos, métodos técnicos, etc. 


2) Elementos Intangibles: 


Está conformado por procedimientos prácticos, pormenores de prácticas 
de taller, entrenamiento técnico, cooperación técnica, visitas e inspecciones 
personales, pericia o maestría, procesos de fabricación, experiencia, 
diferencias entre lo que es la patente en la teoría y la puesta en práctica del 
producto que deriva de ella en el comercio. 


d.- Causas de la "Erosión del Sistema de Patentes": 


En la medida que los procesos industriales y comerciales son cada vez 
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mas complejos y automatizados, el conocimiento tecnológico adquiere cada 


día mayor importancia; la necesidad de TT. no sólo la tienen los países menos 
desarrollados sino que también, las tienen aquellos más desarrollados, pero 
que por alguna razón no poseen el conocimiento especializado o lo tienen de 
un modo mas atrasado. 


Este conocimiento tecnológico no se agota en aquellos protegidos por 
patentes de invención, modelos industriales y diseños, pues existen una serie 
de áreas que no son patentables. 


Por otro lado el secreto industrial puede versar sobre conocimientos 
que podrían ser patentables, pero que por alguna razón su titular desea 
mantener en secreto, porque al patentar una invención necesariamente se 
realizará una divulgación, ya que el invento deberá registrarse en oficinas a 
las que tiene acceso la competencia de ese inventor, el que podría mediante 
una mejora de ese invento patentado, registrar un nuevo invento que supere 
al original con lo cual pone al titular de la patente en una situación 
desventajosa. Esta situación unida al espionaje industrial y al plagio o copias 
de maquinas o productos, han originado que una gran parte de los 
conocimientos tecnológicos se queden en la etapa de secreto. 

Ello deriva en que el traspaso de estos secretos se efectúe conforme a 
las reglas del KH., y que junto con los contratos de licencia y de transferencia 
de la propiedad industrial, son las formas lícitas de comerciar con los 
conocimientos, que se contraponen al espionaje, la copia y el plagio. 

Actualmente el KH no sólo está constituido por conocimientos secretos 
de carácter industrial o comercial, sino que está conformado, por una serie de 
conocimientos comerciales, industriales, de marketing, informáticos, de 
gestión de empresas, publicitarios y otros que tienden a hacer posible el éxito 
de la actividad económica.*% 


Se ha hecho una práctica común la renuncia a la protección creada por 
el régimen de propiedad industrial; las razones de esto son variadas, a 
continuación trataré de dar una breve reseña de este fenómeno: *” 


1) Excesivo y elevado costo de obtención, defensa y persecución de los 
productos fabricados y protegidos por patentes, en la medida que se debe 
estar siempre alerta de posibles plagios y atentados a esta propiedad 
industrial, lo cual además de ser caro, es bastante desgastador, actualmente 
lo vemos en forma común cuando aparece un juguete de moda y rápidamente 
surgen en el mercado informal copias similares de menor calidad y a un 
bajísimo costo. 


18? Alvaro Puelma Accorsi, op. cit., pág. 125 


199 ? Leticia Mota A., op. cit., pág. 103 
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2) Tiempo de demora en el otorgamiento de patentes; pues a pesar que la 
ley señala que se trataría de un proceso rápido, en la práctica no es así, ya 
que existen procesos de reclamación con lo cual estos plazos pueden 
alargarse en forma notoria. 


3) La obligación que se impone a los titulares en relación al pago de 
anualidades durante la vigencia de la patente junto con la obligatoriedad de la 
explotación y el goce de los privilegios sólo por un tiempo determinado. 


4) El siempre existente grado de incertidumbre respecto a la patente 
otorgada. 


5) Lo ilusorio que resulta en ciertos países, la verificación de la falsificación 
de la patente y lo todavía mas aleatorio que resulta perseguir al falsificador 
cuando se trata de un organismo estatal. 


En cambio, en el KH. el tiempo del privilegio dependerá que terceros 
tengan acceso a la información técnica que detenta o que lleguen a ella en 
virtud de investigaciones tecnológicas. Este período puede ser mayor al que 
se hubiese obtenido con la patente; por otra parte no está obligado a iniciar la 
explotación o a permitir que terceros hagan uso de ella pagando una regalía, 
en el caso que cayera en el régimen de licencias obligatorias. Sólo se tiende a 
patentar cuando es inminente la posible utilización de su invento por terceros. 


Entre las razones por las que un conocimiento o información técnica se 
conserva como secreto industrial, están las siguientes: 


1) Por no ser absolutamente secreto. 


2) Por no ser absolutamente original y por lo tanto, no poder ser 
legalmente posible conseguir una patente. 


3) Por no existir competidores tecnológicos o económicos que amenacen 
su exclusividad de hecho. 


e.- Diferencias entre el KH. y la propiedad industrial protegida en 
forma especial: !'” 


mo? Alvaro Puelma A., op. cit., pág. 126 
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1) El KH. carece de protección legal especial, a diferencia de lo que ocurre 


con los privilegios industriales; esta protección abarca períodos de 10 o 15 
años dependiendo del privilegio, y se reconoce el derecho de exclusividad al 
titular de la patente, marca o modelo y prohíbe su uso y goce a terceros, bajo 
sanción penal. Pueden decretarse en el proceso penal el comiso de especies, 
mercaderías, modelos o diseños. El KH. no posee esta protección, lo cual no 
quiere decir que el ordenamiento legal lo deje en desamparo, pues veremos 
mas adelante que existe una protección al respecto. 


2) El KH. no está sujeto a término, razón por la cual los contratos de KH. 
pueden ser indefinidos, cosa que no sucede en aquellos contratos referidos a 
títulos de propiedad industrial. 


3) Los contratos referidos a KH. presentan algunas dificultades en cuanto a 
la forma de celebrarlos, y en especial a la forma en que se efectúa el traspaso 
O la transferencia del dominio, o de derechos de uso y goce, pues al no ser un 
bien incorporal claramente identificado, es difícil concebir un dominio pleno 
del cual pueda su titular disponer libremente. En la mayoría de los casos estos 
contratos se asemejan a la obligación de enseñar alguna técnica, mas que a la 
transferencia de cosa incorporal o de derechos reales sobre ella. 


f.- — Naturaleza Jurídica del Know-how: 


Existen diversas teorías frente a la naturaleza jurídica?! +? del KH., las 
que pueden ser resumidas en: 


1) KH. como Hecho: 


Esta considera que el KH. sería una situación fáctica o de hecho, que 
sólo tendría la protección de las reglas generales del derecho, en especial las 
normas civiles y criminales que regulan y protegen la competencia leal. Si se 
le considera un hecho, el problema consiste en determinar cual es el tipo de 
derechos patrimoniales que pueden ejercerse en relación a él. 

El titular de los conocimientos técnicos no se constituye en propietario 
por el hecho de haberlos descubierto, sino que tiene únicamente sobre ellos 
un monopolio de hecho. Ese titular carece de derechos frente a terceros, que 
obtengan y utilicen la tecnología, para exigirles su no utilización y el respeto a 
la exclusividad, o bien para reclamarles la reparación del daño patrimonial 
derivado de la incorporación de otros competidores al mercado. 


En ?* Celia E. Plate y Mónica I. Boglino, "Know-how"; Editorial 
Temis, Buenos Aires, Argentina, 1980, pág. 489. 


112 ? Alvaro Puelma A., op. cit., pág. 127 
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Es imposible considerar la creación de una disposición legal instituyente 


de un derecho de propiedad sobre el KH., ya que ello implicaría reconocer la 
existencia de monopolios o conductas monopólicas que irían en contra de la 
estabilidad y seguridad de las relaciones jurídicas y de las normas 
constitucionales. Por lo tanto, no producirá efectos hasta que dicha tecnología 
esté sujeta a las condiciones contractuales que establezcan las partes. Es así 
como el KH. puede ser objeto de derechos y obligaciones, quedando el 
proveedor de tales conocimientos técnicos, vinculado exclusivamente por la 
fuerza de un contrato y no por la figura de la propiedad, pues en este caso no 
existe. 


2) KH. como Derecho de Propiedad: 


Se reconoce en esta doctrina, un derecho de propiedad a quien posee 
legítimamente conocimientos técnicos; en virtud de este derecho de 
propiedad, los terceros deben abstenerse de afectar la posesión de los 
conocimientos detentados por el titular. 

Esta posición considera que los terceros podrían adquirir la propiedad de 
estos conocimientos técnicos, mediante la investigación especializada y por la 
autorización explícita o implícita del poseedor. 

Además se reconoce un derecho de propiedad al titular del conocimiento 
técnico secreto, para mantenerlo en dicho estado, y poder usarlo, gozarlo, y 
disponer de el, como le parezca. El KH. representa para su titular un verdadero 
derecho subjetivo, pues a juicio de Plate y Boglino,** consideran que este 
reuniría los tres requisitos necesarios para considerarlo como un derecho 
subjetivo, estos son: 


a) que en la base del derecho exista una ventaja. 


b) que la prerrogativa constituya un verdadero bien que esté a disposición 
de su titular. 


c) que esa prerrogativa importe también la posibilidad de ser renunciada. 


Reafirmando lo anterior, estas autoras consideran que este derecho 
subjetivo que se tiene sobre el KH. es un derecho exclusivo, absoluto, un 
derecho de propiedad, para lo cual dan las siguientes razones: 


a) el titular del KH. tiene el derecho que nadie use ni disponga de su KH. de 
manera contraria a derecho, con el deber correlativo de los terceros si lo 
obtuvieron impropiamente. 


29 ? Celia Plate, Mónica Boglino, op. cit, pág. 130 
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b) el titular tiene el privilegio de usar y disponer del KH., y los terceros 
deben respetarlo, lo haga o no. 

c) el titular tiene la facultad de disponer del KH. por venta, licencia, y de 
obtener una orden judicial contra el uso o disposición del KH. de parte de 
terceros que lo obtengan impropiamente y los daños y perjuicios 
correspondientes. 


Se critica la teoría de la propiedad recién resumida porque estas teorías 
no se avienen con la idea de propiedad exclusiva, revestida del carácter de 
derecho real que reconoce nuestro ordenamiento. El derecho de KH. no es de 
carácter exclusivo, ni es susceptible de enajenación, sino solamente de ser 
traspasado, tampoco puede ser gravado con prenda, y tampoco puede 
enajenarlo en forma exclusiva. 

Dentro de esta posición, existe una derivación sustentada por autores 
italianos, que consideran que el KH. sería un bien jurídico derivado de la 
personalidad, ligado íntimamente a la persona del autor o inventor del 
secreto. Este tipo especial de derecho estaría en contraposición a aquellos de 
neto carácter patrimonial y a los de familia, cuyo objeto es externo y no se 
relaciona íntimamente con el sujeto de derecho. 


3) KH. como bien inmaterial: 


Esta sería a juicio de muchos autores, consignados por A. Puelma A.?***, 
la teoría más en boga, y sería sustentada por autores que pueden ser 
considerados como básicos en materia de conocimientos técnicos, como 
serían los autores alemanes J. Kohler y A. Troller*”, representantes de la 
escuela clásica alemana, donde esta posición es mayoritaria. En este mismo 
sentido se manifiesta Guillermo Cabanellas. 

Esta teoría considera que el KH. es un bien inmaterial susceptible de ser 
objeto de actos y contratos, aspecto que la relaciona con la teoría como hecho 
(ver punto 1), y merecedor de protección legal. No existiría un derecho de 
dominio exclusivo para el KH., que sea oponible erga omnes, como el que se 
reconoce con respecto a los bienes corporales o a determinados bienes 
incorporales, en los que la ley le otorga un dominio exclusivo, tal como ocurre 
con los privilegios industriales. 


El derecho sobre el KH. daría a su titular sólo su posesión, y esta 
concede el derecho al goce exclusivo de ellos, el que estaría protegido 
indirectamente por el ordenamiento jurídico. 


a ?* A. Puelma A., op. cit, pág. 127 


id ?* J, Kohler y A. Troller, citados por Puelama Accorsi, op. 
cit, pág. 127 
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g.- Clases de Know-how:!'*? 
Los casos mas frecuentes que se presentan en relación al KH. son: 
1) KH. Secreto: 


a) Inventos patentables pero no protegidos que quedan sin revelarse, con 
la intención subyacente de "estar en mejores condiciones sin una patente". 


b) Los secretos necesarios para que se pueda explotar una patente ya 
existente, que no se dan a conocer para limitar el efecto revelador que puede 
producir la solicitud de la patente, o para permitir licenciar "patente y know- 
how", o ambos. 

c) Los inventos y secretos que pudieran estar comprendidos en a y b, pero 
sin el elemento estratégico de la no divulgación, esto se denomina "KH. 


natural". 


d) El KH. efímero de corta vida, cuando por la sustancia del invento no vale 
la pena que sea patentada ni se solicite otro derecho de propiedad industrial. 


e) Inventos que no son patentables. 


2) KH. no secreto: 

a) Habilidades para la producción, experiencia, trucos,etc. 

b) Asistencia técnica y servicios conexos. 

c) Entrenamiento de personal. 

d) fuentes de suministro de los componentes incluidos en a, b y c. 

e) obtención de dibujos, fotocopias, cálculos, etc. comprendidos en los 


anteriores. 


3) Cuestiones especiales atinentes al KH.: 


ne ?* Wolfgang Fikentscher; "La Tipología de los Contratos 
Internacionales de Licencias"; Revista de Derecho Industrial, 


N*11, pag.273, Argentina, 1985. 
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a) KH. y mera información. 
b) KH. futuro. 


c) opción para productos futuros, retrocesión del KH. y similares 
obligaciones precontractuales. 


d) Servicio de suministro de los componentes del KH. 


e) El llamado KH. Comercial, que comprende métodos de organización, 
experiencias de comercialización, prácticas contables, etc. 


h.- El contrato de Know-how: 


"Este contrato es un acuerdo por el cual una persona, física o jurídica, se 
obliga a ceder al cocontratante los derechos que posee sobre ciertas fórmulas 
y procedimientos secretos durante un tiempo determinado y a cambio de un 
cierto precio que aquel se obliga a abonarle".**” 

Esta definición permite precisar su naturaleza técnica-jurídica, 
distinguirlo de otras convenciones del mismo género, como la asistencia 
técnica, la cesión de KH. y la licencia o contrato de licencia de patente. 


Es común que algunos autores hablen de "licencias de Know-how", 
cuando se refieren a los contratos de KH., pues consideran que este contrato 
de KH. no sería ningún nuevo contrato sino, que sería el posible objeto de 
diversos contratos, como el de compraventa, la licencia, la cesión, la opción, 
los pactos de complementación industrial o comercial o joint ventures, el 
franchising, etc. 


O sea, el KH. mas que un acto jurídico o contrato en sí mismo, es el 
objeto de variados actos jurídicos. 

Independientemente de si aceptemos o no la posibilidad que el KH. sea 
un contrato nuevo y diferente, con características propias, lo cual no parece 
tan claro, es notorio que el KH. es una realidad jurídica que necesita ser 
regulada y que cada día toma mas fuerza en las relaciones comerciales 
actuales. Será muy difícil que se deje de usar la terminología de "contratos de 
KH." aun cuando sea correcta la posición que lo considera como una especie 


pd ? Paul Demin, "Le Contract du Know-how", Bruselas, Bélgica, 
Ed. Emil Bruylant, pag. 17. 
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de licencia o de cesión, y no como un contrato particular. 


Estos contratos de KH. tiene una especial característica en la cual el 
adquirente del KH. debe poner mucha atención: en efecto, en las propias 
cláusulas del contrato se deben insertar los mecanismos para que éste pueda 
tener acceso a los conocimientos que son desconocidos para él, y que son el 
objeto principal de la negociación. Se puede realizar esta operación por 
medios escritos, magnéticos, visitas recíprocas de personal técnico, reuniones 
técnicas, etc. 


Esta negociación tenderá a que el proveedor del KH. proporcione 
aquellos antecedentes técnicos necesarios para interesar al adquirente del KH. 
en el negocio. Consecuentemente con esto, el adquirente desea conocer dicha 
información y antecedentes que le proporcionará el proveedor. 


Es común la realización de un acuerdo preparatorio entre las partes, que 
comúnmente se denomina "Contrato de Opción oO de Demostración 
Industrial con Obligación de Secreto".*'* 


Ambos contratos otorgan al adquirente el derecho de conocer el tipo de 
tecnología que va a adquirir, los parámetros de producción, insumos, materias 
primas, etc. 

El adquirente, sea que se decida o no por la contratación con el 
proveedor que le dio acceso a su KH., quedará bajo obligación de secreto, 
emanada del contrato, limitación que por lo general tiene un plazo 
predeterminado el cual debe ser razonable, de manera que no quede 
infinitamente limitado de utilizar técnicas alternativas O similares a las que 
conoció en virtud de dichos acuerdos. 

Es importante que esta Cláusula de Secreto, esté limitada en el 
tiempo, y esté redactada en tal forma que no limite al adquirente, en la 
utilización de tecnologías alternativas o similares a las conocidas por el acceso 
al KH. que se tuvo por medio de acuerdo. 


1) Objeto del Contrato de KH.: 


Se considera que el objeto del contrato de KH. consiste en facilitar 
información técnica acerca de una materia específica, la que se mantiene en 
secreto o con divulgación restringida. De manera que el adquirente pueda 
realizar el procedimiento técnico que le interesa de la mejor forma posible, con 
ahorros de tiempo y dinero, todo esto a cambio de un precio. 


as ? Marino Porzio, Oscar Aguero, Sergio Escudero; op. cit., 
pág. 80 
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2) Duración o plazo del contrato: 


La duración del contrato debe ser fijada por las partes, aunque sea de 
ejecución continuada o que consista en un solo acto. Las partes pueden 
convenir que quien posee el KH. garantice la practicabilidad de la información 
técnica facilitada. 

Así como, en los contratos de licencia de patentes hemos aconsejado 
velar porque el plazo del contrato no exceda la duración de la vigencia de la 
patente, en los contratos de KH. la duración debería quedar supeditada al 
mantenimiento del secreto, cualquiera sea la duración que hayan pactado las 
partes. 


3) Formación del Contrato de KH.:!** 


La celebración de un contrato de KH. es bastante compleja por los 
elementos que entran a jugar en este tipo de acuerdos, y en especial por la 
inclusión del elemento de secreto, que las partes tratan de mantener en ese 
estado por una parte, y de conocerla por la otra. 

Por estas razones, podemos dividir la formación del contrato de KH. en 
dos etapas contractuales, en primer término tendremos la celebración de una 
serie de acuerdos preparatorios, en los cuales se fijan las condiciones básicas 
del contrato definitivo, y en que se adopta el acuerdo de mantención del 
secreto, al cual se está dando acceso. Posteriormente, vendrá la etapa de 
la conclusión del contrato, en que este toma forma definitiva, y en que se fijan 
sus cláusulas. 


a) Etapa de Acuerdos Preparatorios: 


La primera dificultad surge al momento de comenzar las negociaciones 
del contrato, pues se debe determinar el volumen de conocimientos que el 
proveedor del KH. puede o desea informar al adquirente. 


+ Lo mejor para el beneficiario consiste en una divulgación espontánea de 
los elementos esenciales del KH.; el adquirente o beneficiario de la 
comunicación se compromete simplemente, al principio, a conservar el secreto 
y a no explotar el secreto así divulgado. 

Una fórmula elaborada permite la comunicación del KH., solamente si 
han sido fijados antes los elementos esenciales del contrato definitivo. Esta 
situación se asociaría con un contrato de Promesa Unilateral de 
Comunicación de KH,, situación no contenida en nuestro CC., y que a la luz 
del artículo 1554 del CC., no podría realizarse, a raíz que este artículo es 
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bastante restringido en cuanto a su aplicación. 


* Mas ventajoso aún para el beneficiario, es el contrato de promesa 
unilateral de comunicación de KH., concluido a título oneroso, en que 
mediante una primera entrega de fondos, el proveedor del KH. comunica al 
adquirente, el KH. Si no se concluye el contrato, el adquirente pierde la suma 
entregada, pero deberá respetar en la obligación de secreto y de no 
explotación. Si se acepta la opción, el contrato queda concluido en las 
condiciones establecidas en la promesa, y la suma entregada se imputa al 
precio debido, a título de pago a cuenta. 


sa Otra fórmula que se utiliza en Francia*”, y que se utiliza en forma común 
en las negociaciones de este tipo, es el llamado "contrato a' |' essai", 
directamente inspirada en las ventas o alquileres de ese tipo. En el curso de 
la negociación se revelan los puntos de partida y de llegada de la técnica. 
pero no se revela la totalidad del proceso operativo. El adquirente o 
beneficiario, se reserva la facultad de experimentar por un tiempo, por si 
mismo el KH., para verificar los resultados indicados por el comunicante. El 
contrato no está formado hasta que dicho experimento sea satisfactorio, pero 
la apreciación de los ensayos no se dejan a la opinión del interesado y el 
contrato se confunde con una promesa, el proveedor podrá refutar la 
apreciación del beneficiario, y a falta de arbitraje generalmente previsto, los 
tribunales solucionarán el conflicto. 

Se trata de un contrato de comunicación de KH. concluido bajo condición 
suspensiva de un resultado satisfactorio de los ensayos realizados. 


b) Etapa de la conclusión del contrato de KH.: 


Una vez realizadas las negociaciones precontractuales, se debe llegar a 
un acuerdo final en el contrato de KH., se debe determinar el contenido del 
contrato, las prestaciones previstas y el objeto de éste. 


1) Denominación del contrato: 


La determinación del tipo de contrato no preocupa a los redactores, pero 
sí a los intérpretes. Se tratará, tal vez, de contratos de cesión o de licencia de 
patente con inclusión de acuerdos sobre KH., pero generalmente serán 
contratos de KH. con inclusión de cláusulas de patentes. 

Como no existe un derecho que regule en forma específica al KH. y 
todas las denominaciones utilizadas son creaciones doctrinarias, se permite el 
uso de la expresión "contratos de KH.", pero más adecuado sería el utilizar la 
denominación "contrato de comunicación de conocimientos técnicos” y 
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designar a las partes respectivamente, comunicante y beneficiario, en vez 


de proveedor y adquirente de la tecnología. 
2) Prestaciones: 
a) Obligaciones del comunicante o cedente: 


Dentro de las obligaciones del cedente, la prestación característica es la 
"comunicación" del KH., es decir, la difusión del conocimiento técnico, y en 
ningún caso la transferencia de dichos conocimientos. No es una autorización 
de explotación; es más, puede consistir en una no-explotación del KH. por un 
cierto tiempo. 

La detentación del conocimiento técnico entrega un cierto monopolio de 
hecho, establecido sobre el secreto, la divulgación parcial, permite que en 
cierta forma el conocimiento pueda acceder a otras esferas, que sin esa 
divulgación se verían limitadas en sus actuaciones, con lo cual, podrían quedar 
al margen del conocimiento tecnológico. La obligación principal del 
comunicante es traspasar el conocimiento técnico, en la época y tiempo 
convenidos en el contrato. Puede establecerse una cierta responsabilidad del 
comunicante respecto del beneficiario sobre vicios, tanto de la cosa como 
jurídicos, que pudiera presentar esta transmisión. 

Dentro de la doctrina alemana, se destaca la visión de Herbert Stenpf*”', 
según éste, el cedente o comunicante debe responder frente al beneficiario, 
en cuanto a que los conocimientos "comunicados" o transferidos hagan 
posible la realización de la obra, servicio, función que se trate, es decir, que 
sirva para el fin pretendido por el beneficiario; pero no tendría responsabilidad 
frente a los éxitos comerciales de la comunicación. 


La calificación de la obligatoriedad es muy delicada, se trata de decidir si 
la obligación es de medio o de resultado. 


E Si_la obligación es de medio: el comunicante se obliga solamente a 
transmitir la información sin hacer lo posible para que gracias a dicha 
información el beneficiario pueda explotar tal técnica u obtener tal resultado. 
La no obtención del resultado no significa el incumplimiento de la obligación, 
por lo tanto no crea responsabilidad contractual del comunicante; para que 
ello suceda, el beneficiario debería probar que el comunicante no ha hecho 
todo lo posible, o que ha disimulado ciertos elementos o que ha puesto poca 
diligencia en la comunicación de los conocimientos. 


E Si la obligación es de resultado: el comunicante se obliga a permitir al 
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beneficiario, gracias a la comunicación de dicha información, la explotación de 


tal técnica u obtener tal resultado precisado o inscrito en el contrato; en el 
caso de la no obtención de los resultados, se establece la inejecución o 
incumplimiento del comunicante y por tanto su responsabilidad, a menos que 
pruebe una falta cometida por el beneficiario en la puesta en marcha de la 
técnica, por causa de fuerza mayor. 


Se pueden establecer un período de prueba, y un procedimiento arbitral, 
para permitir al beneficiario ensayar sin que los resultados comprometan la 
responsabilidad civil del comunicante. 

Los "vicios jurídicos", se constituirán por el posterior descubrimiento 
que hiciera el beneficiario, que el conocimiento que se está transmitiendo, en 
calidad de secreto, y que se supone no conocido por nadie, está ya protegido 
por una propiedad industrial. 


En esta obligación del cedente que traspasa conocimientos técnicos, de 
garantizar la eficacia técnica del conocimiento, además de la garantía que no 
exista impedimento legal para producir o vender los productos, en opinión de 
A. Puelma Accorsi*”, está consagrada y protegida por nuestra legislación, a 
partir del artículo 1546 del CC. donde se consagra el principio de la buena fe 
contractual, y donde se dispone que los contratos ”...obligan no sólo en lo que 
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 
naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella". 


Es indudable que de la propia naturaleza del contrato y de las 
obligaciones que genera, está la obligación de proporcionar conocimientos 
técnicos, y que estos sean factibles para lograr el objeto previsto en el 
contrato. 


Según Puelma Accorsi!”%, en caso que exista mala fe de parte del 
comunicante o cedente, se podría configurar algún tipo de defraudación o 
estafa, de aquellas contenidas en el CP. 

Si el traspaso se efectuó por la vía de una compraventa, se pueden 
configurar las obligaciones que se imponen al vendedor de sanear los vicios 
redhibitorios de la cosa y de sanear la evicción. (art. 1837 CC.) 


En síntesis, las obligaciones del comunicante son: 


la obligación total de comunicación de la información, en tiempo y forma; 
que comprende a menudo la obligación de asistencia técnica al beneficiario, 
por el conocimiento transferido; el suministro de los documentos que 
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contienen el KH.; la enseñanza del KH. por demostración y formación de 


personal, etc. 


+ obligación de suministro de ciertas materias primas e incluso la entrega 
de aparatos o máquinas para la realización de pruebas técnicas. 


* además pueden establecerse dentro de los principios de libertad 
contractual que imperan en nuestra legislación, todos los pactos que 
establezcan obligaciones para el cedente, que no atenten contra nuestro 
ordenamiento, resguardando en forma especial, que no se afecte la legislación 
antimonopolio vigente. Por todo lo anterior, son perfectamente validos 
aquellos pactos o cláusulas que impongan la obligación al cedente, de no 
proporcionar el conocimiento que se está transmitiendo a persona alguna, o 
de no producir bienes o servicios con los conocimientos técnicos traspasados, 
limitaciones territoriales, etc. 


b) Obligaciones del Beneficiario: 


La obligación principal del beneficiario, a menos que se trate de 
traspasos gratuitos de tecnología, es la de pagar el precio del conocimiento 
que se está transfiriendo, pero en todo caso, es perfectamente posible que se 
establezcan otro tipo de contraprestaciones, las cuales dependerán de la 
naturaleza del contrato y del vínculo jurídico que los una; un ejemplo de esto, 
lo apreciamos en aquellos contratos en los cuales se establece que la 
contraprestación de la sociedad beneficiaria, será el reconocimiento a la 
sociedad comunicante del derecho a la participación en las utilidades futuras 
que genere la actividad realizada por medio del conocimiento técnico que se 
ha comunicado. 


En síntesis, la contraprestación del beneficiario en materia pecuniaria, 
dependerá en la mayoría de los casos, de la situación concreta que se 


desprenda del contrato mismo. 


* Otra obligación del beneficiario es la de cumplir con las prescripciones 
del comunicante como la de aceptar los controles de éste o sus agentes. 


* Además tiene obligación de aprovisionarse de las materias primas o 
dispositivas provistas o fabricadas por el comunicante. 


Puelma Accorsi, menciona otras obligaciones del beneficiario, que 
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pueden nacer de modalidades, estas serían:!?* 


ii Obligación de ejercicio: el beneficiario se obliga a llevar un mínimo de 
bienes o servicios al mercado, producto de los conocimientos técnicos 
adquiridos. Esta cláusula se explica si la remuneración del comunicante tiene 
su origen en las ventas de la producción del beneficiario. 


* Obligación de calidad de producto: El comunicante exige condiciones de 
calidad en los bienes producidos por medio de los conocimientos técnicos 
traspasados; esta obligación es común en una derivación del contrato de KH. 
como sería el franchising o acuerdo de franquicia, en el cual además de un 
cierto conocimiento técnico que se traspasa se permite el uso de una marca 
comercial y todo un sistema de comercialización y de marketing comercial, el 
que se debe respetar por parte del beneficiario. Esto será analizado en el 
próximo punto de este capítulo, con mayor detalle. 


+ Obligación relativa a precio de productos: esta cláusula está prohibida 
en nuestra legislación, por el DL.211/1973, en el artículo 22 letra d), en virtud 


de la libre competencia que debe imperar en nuestro país, y con una cláusula 
de este tipo se está atentando contra ella. 


la Obligaciones posteriores a la terminación del contrato: 

Si se ha pactado un plazo de duración del KH., es usual que se 
establezca la devolución al comunicante de planos, documentos 0 
antecedentes, donde se contengan los conocimientos técnicos, con prohibición 
de conservar copia de ellos. Esto en la práctica es difícil de lograr y será 
común que el beneficiario posteriormente, a la terminación del contrato, 
produzca otros bienes con procedimientos técnicos supuestamente diferentes 
a los obtenidos por medio del KH., será muy difícil para el comunicante la 
prueba de esta situación. 


3) Remuneración del KH.: 


La forma de pago en el contrato de KH. puede ser variada, la mas 
común es la de fijar un pago global fijo, pero si se está ante una situación de 
KH. vinculado con asistencia técnica, esta irá acompañada de una 
remuneración periódica representada básicamente por un porcentaje dado 
sobre las ventas netas del producto fabricado con ayuda de esas 
informaciones. 


Pueden establecerse porcentajes sobre las ventas, sobre las utilidades, 
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sobre costos de producción, etc. 


La fijación de las remuneraciones derivadas del contrato, dependerá de 
las intenciones y necesidades de las partes. 


4) Confidencialidad o cláusula de secreto: 


Al carecer de protección jurídica, el titular del KH. fijará con mayor rigor 
la secrecía como una medida de seguridad, con la que el beneficiario deberá 
resguardar los conocimientos transferidos, para que permanezcan fuera del 
alcance de la competencia. Sólo podrá oponer este derecho a la contraparte y 
no a terceros ajenos al contrato. Es decir, se limitará a la ejecución de la 
cláusula de confidencialidad si hubiera responsabilidad del beneficiario, y en 
los términos indemnizatorios que se hubieran pactado. 


No se debe impedir al beneficiario: 


+ La expansión de las instalaciones. 

li Que opere en nuevos lugares de producción. 

* Que amplíe la gama de producción. 

sE Que desarrolle productos o procesos no contemplados en el 

contrato. 

Ñ Que efectúe desarrollos mediante investigación y desarrollo tecnológico 
(18D). 


En lo que respecta a la duración de esta cláusula, la regla general es 
guardar el secreto por todo lo que tenga de vigencia el contrato, pudiendo 
establecerse una duración mayor a esta vigencia, cuando los conocimientos 
técnicos transferidos sean de importancia para procesos productivos que se 
están desarrollando en los momentos de término del contrato. 


5) Protección del KH.:!?* 


La justificación de la protección que se da al KH. radica en su naturaleza de 
bien inmaterial y en el valor económico que representa para su poseedor. No 
olvidemos que respecto el KH. se configura un monopolio de hecho, en que su 
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poseedor deberá soportar la posibilidad que un tercero obtenga por alguna 


forma el KH. sin atacar el bien jurídico protegido. 


Por estas razones se hace necesaria la implantación de un sistema de 
protección del KH. para resguardar el secreto industrial o los conocimientos 
técnicos, como también suele llamarse. 


Gómez Cegade*”, divide los sistemas de protección del KH. en normas 
de protección directa e indirecta. 


Como bien sabemos, dentro de la legislación nacional son pocas las 
normas que protegen al KH., pues está dentro del poco regulado aspecto 
tecnológico, pero aún así podemos desprender algunas normas que podríamos 
aplicar al ámbito del KH. 


a) Normas de protección directa: 


Estas miran a la conservación del conocimiento secreto dentro de 
nuestra legislación encontramos: 


* Artículo 284 del CP., castiga la revelación de secretos de fábrica, por 
parte de un empleado. 


sE Artículo 79 de la Ley de propiedad Intelectual castiga conductas que 
consisten en la utilización de obras de dominio ajeno. 
+ Artículo 404 del C. de C., establece limitaciones a los socios en cuanto a 


la realización de actividades particulares dentro del giro de la sociedad, sin 
autorización de los demás socios. 


b) Normas indirectas: 
Estas amparan la mantención del conocimiento secreto, cuando esta 


violación constituya un ilícito civil, que tendrá por sanción la indemnización de 
perjuicios por el daño causado al titular del conocimiento. 


ES ?* Antonio Gómez Cegade, citado por G. Paiva, op. cit, pág. 
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3.- ELCONTRATO DE FRANCHISING O ACUERDO DE FRANQUICIA: 


a.- Perspectiva Histórica: 


La Franquicia (F.), como herramienta de crecimiento comercial, surge en 
USA., luego de la 2? Guerra Mundial y cobró auge en todo el orbe a partir de la 
década de los '80. 

Entre las primeras ramas industriales que la utilizaron con éxito, están 
las ramas automotriz y petrolera; posteriormente tenemos las ramas 
alimenticia, hotelera, y de arrendamiento de automóviles, entre otras. Surgió 
de la recíproca necesidad de crecer, reducir costos operativos, aumentar la 
inversión, intercambiar información y ayuda técnica, mejorar el servicio de 
atención a los clientes, y demás aspectos económicos que existían entre 
distribuidores y fabricantes. Esta estrecha relación se convirtió poco a poco en 
un significativo desarrollo, característico de los acuerdos de franquicia 
actuales. 


Estos acuerdos han permitido a las firmas industriales y comerciales 
formar redes de ventas y distribución de sus productos de manera mas rápida 
y con ahorros de inversión por parte de la empresa; pues los fondos de 
inversión, en la mayoría de los casos provendrán de las firmas representantes. 
Para el representante, agente, concesionario o distribuidor, esta figura reporta 
innumerables ventajas, porque además del prestigio comercial que puede 
significar para él, ser representante de una gran firma extranjera se le estarán 
dando una serie de garantías de funcionamiento y seguridad financiera, para 
que pueda desarrollar estas actividades, tal como, si las realizara el propio 
representado. 

La importancia de estas figuras es tal, que se considera que la mitad de 
los bienes y servicios producidos en el mundo por las grandes firmas 
transnacionales llegan al consumidor final por esta vía. 


b.- Diferencias entre Franchising y otras Categorías Contractuales: 
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Es necesario que, antes de hablar de las franquicias, y de los acuerdos 
que sobre ellas pueden recaer, entreguemos una reseña de ciertas figuras 
muy vinculadas con la franquicia y que sin embargo, son diferentes las cuales 
están siendo usadas comúnmente en nuestro sistema jurídico-contractual. Me 
refiero a la representación comercial, a la agencia, y la concesión, distribución 
mercantil o también llamada en el extranjero, franchising. 

Con estas denominaciones que han sido tomadas en su mayoría de 
sistemas jurídicos anglosajones, se designan tres figuras comerciales 
complejas y de gran aplicación, inclusive en sistemas jurídicos de raíz europea- 
continental como el chileno. Estas figuras que a los ojos de un lego pudieran 
parecer como sinónimos, están muy lejos de serlo, pues tienen claras 
diferencias, las que trataré de explicar en pocas líneas aprovechando una 
parte del trabajo del profesor Puelma Accorsi, anteriormente citado. 


Es necesario señalar, que en la designación de las partes que 
intervienen en este tipo de contratos, se utiliza la denominación de 
"Principal", para referirse a la firma que designa representante o agente u 
otorga concesiones comerciales. Cabe decir, que esta denominación es a juicio 
de Puelma Accorsi*”, un tanto arbitraria, pues a veces de un punto de vista 
económico, es mas importante en ciertas ocasiones el distribuidor o agente, 
que el propio fabricante o productor. A la otra parte se le llama 
"representante", "agente", "concesionario", "franquiciatario" o 
"distribuidor" según sea el caso. 


1) Representación Comercial: 


El principal, designa a una persona en una determinada plaza comercial, 
para que promueva sus negocios, colocando ordenes de compra que 
transmite a su principal para su aceptación y cumplimiento. Por esta labor, el 
representante gana una comisión por negocio realizado. No se requiere que el 
representante tenga exclusividad con el principal, ni que tenga un 
establecimiento abierto al público. 

Se deben entregar al representante, folletos explicativos, listas de 
precios, muestras, propaganda, etc. 

El representante, al igual que lo haría un broker, no tiene obligaciones 
de hacer, y sus ganancias són determinadas por las comisiones que obtenga, 
producto de las ordenes de compra cursadas por el principal, y aprobadas por 
este. En caso de que este no cumpla con mínimos de pedidos, podría darse 
lugar a una terminación del contrato y al término de la calidad de 
representante, pero no genera otro tipo de efectos, por la propia relación 
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existe entre las partes. 


2) Agencia Comercial o Simple Agencia: 


El agente es un comerciante que tiene un establecimiento abierto al 
público o a comerciantes minoristas; a este se le otorga la posibilidad de usar 
la marca del principal para indicar al público su calidad de agente. Este 
agente, puede operar como "broker" (intermediador de mercaderías, por lo 
cual gana una comisión) o "dealer" (es también un intermediario, pero este 
compra para vender mercaderías de un principal). Podría además, ejercer 
ambos roles, o convertirse en agente exclusivo para un determinado territorio. 

Pueden existir algunos problemas con respecto al agente exclusivo en 
un determinado territorio, a raíz de la legislación antimonopolios existente en 
nuestro país. 


3) Concesión o Distribución: 


Si los volúmenes de negocios son mayores, se acostumbra celebrar un 
contrato de distribución, concesión o franchising, que en la mayoría de los 
casos otorga exclusividad territorial, además de imponer al distribuidor 
mayores obligaciones a cambio de también mayores ventajas comerciales. 


Es común que se impongan al consecionario, obligaciones de mínimos 
de pedidos, mantenimiento de stocks, existencia de estaciones de servicio, 
etc. 

En este contrato el principal adquiere el compromiso de cumplir con los 
pedidos que le formule el concesionario conforme a lo estipulado, esto es, 
vender mercaderías en el precio y condiciones pactadas. 

Cuando en el contrato se establece la obligación al principal de transferir 
tecnologías al concesionario o distribuidor, además de permitirle el uso de 
marcas Oo patentes, además de logos y toda una política comercial y de 
marketing, el contrato pasa a llamarse, "contrato de franchising", o bien 
"acuerdo de franquicia". 


4) Licencia: 


Lo característico del contrato de licencia es que una persona dueña de 
una patente de invención o de una marca (licenciante) autoriza a otra, 
generalmente de distinta nacionalidad (licenciatario), para que la use y 
registre en su ámbito geográfico en forma exclusiva, pero sin desprenderse de 
su propiedad. Se trata de dar la fórmula de una producción a otra persona 
para que tamnbién lo fabrique, de autorizar la explotación por una de las 
partes, de la invención patentada por la otra. 

El contrato de licencia tiene algo que lo diferencia del franchising, esto 
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es, que el licenciatario por lo general se encarga de la producción del bien o 


servicio, en cambio en el franchising, se apunta mas que nada a un sistema de 
distribución o comercialización. 

Lo anterior no excluye la posibilidad que dentro de la franquicia, se 
puedan otorgar licencias, para que sea el propio franquiciatario el que 
produzca los bienes que posteriormente se van a comercializar. 


c.- Definición de Franquicia: 


De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua, "franquicia", viene de "franc", que significa hombre libre; en latín 
francus, es libre, exento o privilegiado.** 


Desde un punto de vista más específico, la franquicia es "el derecho de 
hacer o usar algo, que usualmente es intangible, y que es otorgado al 
franquiciatario por el franquiciante".*** 


Lamentablemente esta definición es demasiado amplia, aunque sea 
cierto que existe esa relación entre un proveedor (franquiciante o 
franquiciador) y un distribuidor (franquiriente o franquiciatario) por el que se 
otorga un permiso de exclusividad territorial para las ventas de un bien o 
servicio determinado. Dicha relación comprende otros aspectos que hacen a la 
franquicia el ser distinta a las demás licencias, concesiones o permisos. Siendo 
mas bien, un "método de mercadeo que integra y estandariza todas las fases 
del proceso de comercialización de un servicio o producto determinado, 
constituyendo una red de establecimientos conectados entre sí, por una red 
integrada de cómputo".** 


Para Carlos María Correa,*” la franquicia es "un sistema de distribución - 
y no de producción- de productos o servicios sobre la base del prestigio y 
modalidades del poseedor de una marca o nombre comercial”. 


Héctor Martínez?”*, la define como: "un sistema de cloneo por el cual 


is ? María Hope, "Franquicias, el arte de reproducirse"; Revista 
Expansión, Vol. XXII, N2 539, México, Abril 1990. 


nds ? María Hope, op. cit., pág. 37 

q ? María Hope, op. cit., pág. 37 
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cada célula o negocio franquiciado, se reproduce en forma idéntica a la 


original o empresa madre (principal), de tal manera que el progreso de una 
hace avanzar a la otra, y viceversa. Esto implica una relación continua y de 
reciprocidad". 


d.- Concepto de Acuerdo de Franquicia o Franchising: 


En el Reglamento de la Ley Mexicana de Transferencia de Tecnología 
(RTT.) publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de Mayo de 
1990, se consagra en el artículo 23 una definición de este Acuerdo de 
Franquicia, que no estaba contenida en la propia ley. Esta señala que 
"Acuerdo de Franquicia es aquél en que el proveedor, además de conceder el 
uso o autorización de explotación de marcas o nombres comerciales al 
adquirente, transmite conocimientos técnicos o bien proporciona asistencia 
técnica, con el propósito de producir o vender bienes o prestar servicios de 
manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales, y 
administrativos del proveedor o compañía franquiciadora". 


Aparece claro entonces, que este acuerdo es una técnica de marketing, 
y una de las mas creativas dentro de las aparecidas en el último tiempo, 
siendo muy usada por las compañías transnacionales para penetrar a nuevos 
mercados, ofreciendo el mismo producto original, pero en esas nuevas plazas 
comerciales. Podemos apreciar esto en el rubro alimenticio, en el que 
compañías como McDonals, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, 
Domino's Pizza, etc., tiene el mismo sistema de comercialización, 
distribución y propaganda, en USA, Argentina, Chile o Rusia; ése es el gancho 
comercial que ellas promueven. 

La característica y objetivo principal del Franchising son los de otorgar a 
los usuarios, consumidores y público una atención lo mas homogénea posible, 
en cuanto a productos y servicios que se ofrecen, cualquiera sea el 
establecimiento o el país en el cual se está. Se exige al franquiciatario un 
estricto apego a la reglas contenidas en el acuerdo, las que detallaremos mas 
adelante.*?* 

Por lo común, la franquicia es una combinación de acuerdos de tres 
tipos: 


1) De Producto: 


Es aquel en que el franquiciatario actúa como concesionario de la 
distribución de los productos de la franquiciante manufacturera, utilizando el 


Mexicano de Franquicias, citado por María Hope, op. cit., pág. 16 


25 ?* G. Paiva H., op. cit., pág. 115 
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nombre comercial, logo o marca de este, como sucede habitualmente con las 


concesionarias de automóviles, o la venta de productos de cocina Tupperware 
o productos Cosméticos Avon. 


2) De Procesamiento o Manufactura: 


Es aquella por la cual el franquiciante provee un ingrediente esencial y/o 
conocimientos técnicos a una firma que va a procesar o manufacturar el bien 
o servicio en cuestión, estos son comunes en la industria refresquera, o de 
bebidas gaseosas, en la cual los fabricantes de concentrados conceden ciertas 
franquicias a las embotelladoras independientes, las que abastecen a los 
minoristas (Venta al público). 


3) De Sistema: 


El franquiciante ha desarrollado un sistema único o individual de hacer 
negocios, permite al franquiciatario utilizar dicho sistema, de una manera 
controlada en la operación de un negocio, propiedad del franquiciatario. Este 
es sin duda el sistema que ha experimentado el mayor crecimiento, y opera 
en el campo de los servicios como cafeterías, salones de belleza, restaurantes, 
etc. 

Esta es la utilizada por las firmas americanas McDonals, Pizza Hut, 
Domino's Pizza, Holliday Inn, Hertz Rent Car, Howard Johnson; etc. 

El objetivo de la franquicia, es que entre el franquiciatario y la empresa 
madre, se establezca una relación de iguales o que resulte incluso mas 
ventajosa para el primero que para el segundo, ya que su éxito será de los 
dos. 


e.- Las Partes: 

En este contrato las partes reciben una denominación especial, esta es: 
sd Franquiciante, Franquiciador o Franchisor: Es el proveedor, aquella 
de las partes que proporciona los conocimientos técnicos, gerenciales, 
comerciales o de marketing. 
ze Franquiciatario, Franquiriente o Franchisee: Correspondería al 


receptor, o adquirente de los conocimientos que se traspasan. 


f.- Tipos de Franquicia:'** 


se? MotaA., op. cit., pág. 142 
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1) De acuerdo al territorio que se controla, una franquicia es: 


a) Local, cuando se manejan individualmente en un área restringida. 

b) Maestra, cuando se maneja un área geográfica mayor, con varias 
franquicias locales. Operan mas o menos como intermediarios, a la vez 
franquiciatario y  franquiciante, entre una corporación madre y un 
franquiciante individual. 


2) Otra manera de clasificarla es, de acuerdo a su origen, en: 


a) Nacionales: Son las partes domiciliadas en un mismo país. En nuestra 
nación, es bastante difícil encontrar ejemplos de franquicias, pues las cadenas 
de tiendas de ropa o restaurantes que son las que poseen varios locales o 
tiendas a lo largo del país, son en la mayoría de los casos, sucursales de una 
misma tienda o negocio principal, dependiendo en la mayoría de los casos, de 
un mismo dueño. 

Esto no ocurre en otros países Latinoamericanos, en los cuales si existen 
varios rubros donde se aplican estos acuerdos de franquicia. En México, 
tenemos los ejemplos de Helados Holanda, Helados Bing, Tiendas de Video 
Videovisa (dependiente de la empresa de televisión, TELEVISA), 
Concesionarias de ventas de automóviles Volkswagen,etc. 


b) Importadas: Estas surgen fuera del país, y luego se incorporan a una 
nación diferente. 

De este tipo de franquicia, la rama que registra una mayor participación 
de franquicias, es la de alimentos, entre estas se destacan: McDonals, 
Domino's Pizza, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, etc. 


En la actualidad las franquicias abarcan mas de 60 giros diferentes, 
entre estos están: farmacias, tiendas de juguetes, mueblerías, tiendas de ropa 
y Calzado, perfumería, consultorios médicos y dentales, servicios domésticos, 
agencias de contratación de personal, agencias inmobiliarias, expendios de 
pastelería, servicios de consultoría a empresas, automatización de oficinas, 
etc. 


g) Ventajas del Acuerdo de Franquicias: 


A niveles generales, tiene la ventaja que los costos de expansión del 
negocio, se reparten entre un número Casi siempre creciente de 
franquiciatarios y, por lo mismo, funciona como un mecanismo de 
redistribución que opera en todos los niveles del proceso comercial, desde la 
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inversión de capital y la toma de decisiones, hasta reparto de utilidades; 


representa un seguro contra disturbios laborales e inestabilidad económica; se 
eliminan obstáculos a la inversión extranjera, sirve como un mecanismo de 
control corporativo de las grandes compañías franquiciadoras sobre los 
pequeños y medianos empresarios que invierten con ellas; ayuda a eliminar el 
desempleo; etc. 


La franquicia se aplica tanto a nivel de pequeñas y medianas empresas, 
como también a nivel de grandes empresas, pues por sus propias 
características, permite una gran adaptación a las situaciones que pueden 
ocurrir en el ámbito de la empresa, quizá en esta especial virtud radique el 
éxito de la franquicia a nivel mundial como sistema de producción y 
comercialización. 

Es en el sector de la pequeña y mediana empresa, donde se producen 
las mayores dificultades para alcanzar el desarrollo, debido a que en 
Economías de gran escala, no es fácil partir de pequeño y crecer con rapidez. 
Si la empresa es nueva, mayores serán los problemas. 


A un nivel particular, el acuerdo de franquicias reporta las siguientes 
ventajas:!”” 


1) Para el Franquiciante: 


- Fortalecimiento y preservación de la marca. 
- Baja inversión de capital respecto del esquema tradicional. 

Debido que al establecer la cadena de distribución, generalmente se 
trata de personas o empresas independientes, el nivel de inversión que se 
requiere es bastante bajo, pues cada uno de los franquicitarios corre con sus 
inversiones, aunque ante el público aparezca como una sola gran empresa. 


- Mayor eficiencia y desarrollo. 

Con la franquicia, si se trata de un productor de bienes corporales, el 
franquiciante se asegura contar con un mercado de compradores seguros de 
su producto. Y por otro lado, al franquiciatario se le asegura eficiencia, 
cumplimiento de obligaciones, mejores precios, etc. 


- Ampliación rápida del mercado. 

La distribución de un producto o de un servicio es de vital importancia 
para el productor, fabricante o distribuidor, pues una inadecuada distribución 
puede afectar seriamente su proceso productivo. 

Las empresas modernas están obligadas a racionalizar el mercado para 


137 ?* Sonia Maldonado Calderón, "Contrato de Franchising", 
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lograr un justo equilibrio entre la oferta y la demanda. El Contrato de 


franchising le permite al productor establecer una cadena de distribución a 
través de comerciantes independientes a lo largo del territorio. Al existir una 
diversidad de negocios que están ofreciendo dicho producto, se obtiene la 
posibilidad de conquistar nuevos puntos de venta. 


- Riesgo asociado al franquiciatario. 

El franquiciante no compromete su responsabilidad por las faltas que el 
franquiciatario cometa durante el desarrollo de su explotación, pues aunque 
existe una vinculación, el franquiciatario no es mandatario ni representante 
del franquiciante, son independientes. 


- Ingresos e incentivos económicos. 

Dentro de la cadena de distribución de la franquicia, existe toda una 
serie de beneficios económicos entre los miembros de la misma, para 
incentivar el éxito del negocio. 


2) Para el Franquiciatario: 


- Conserva su iniciativa empresarial por ser el dueño del negocio. 
- Imagen sólida. 


- Facilidades iniciales; soporte técnico; soporte financiero. 


- Menor riesgo de quiebra. 

Debido al apoyo mutuo que se produce dentro del sistema, el 
franquiciatario posee mayores posibilidades de éxito que las que se le 
presentarían al explotar y extender su negocio en forma solitaria. 


- Manual de operaciones, supervisión y asesoría continua. 

- Entrenamiento gerencial y capacitación de personal. 

- Ingresos e incentivos económicos. 

- Pueden establecerse premios en favor del franquiciatario, consistentes 
en pagos adicionales, rebajas de precios u otras ventajas comerciales, en caso 
que supere ciertas metas estipuladas. 

- Mantiene su independencia jurídica. 


+ Ventajas para los Consumidores: 


- Cuentan con productos y servicios mas baratos, debido a los menores 
costos que significa este sistema en comparación con los tradicionales. 

- Pueden abastecerse en sectores no industrializados de productos o 
servicios de alta técnica y calidad. 
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- Pueden canalizar mas rápidamente sus preferencias y evoluciones de 


gusto. 


h.- Desventajas de este Acuerdo de Franquicia: 


Como sucede en cualquier actividad, la franquicia no está exenta de 
ciertos problemas, tanto para el franquiciante como para el franquiciatario. 


1) Para el franquiciante: 


- Indisciplina del franquiciatario. 

- Rompimiento del espíritu de equipo. 

- Incompetencia. 

- Desembolso de capital. 

- Selección equivocada del franquiciatario. 


2) Para el Franquiciatario: 


- Margen limitado de independencia. 

- Incumplimiento de las normas convenidas por parte del franquiciante. 
- Desembolso de capital. 

- Monitoreo permanente de las operaciones. 

- Restricciones en la venta y en la transferencia del negocio. 


i.- Principales cláusulas del Acuerdo:!”* *>* 


Un acuerdo de franquicia constituye un paquete que engloba, no 
únicamente, la autorización de usar una marca, sino que también, comprende 
todos los aspectos relativos al abasto, organización interna, local físico, 
ventas, administración, obligaciones fiscales y legales, control, imagen, 
publicidad, etc. 

Esto implica la transmisión de un cúmulo de experiencias y 
conocimientos que a golpe de aciertos y errores tiene a su haber una empresa 
determinada, con el fin de alcanzar las metas estipuladas. 


we? María Hope, op. cit., pág. 43 
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1) Derechos y Obligaciones del Franquiciante: 
+ Derechos: 


- Derecho a percibir ciertas retribuciones económicas, como exigir a la 
cocontratante el pago del estipendio que se mira como equivalente al derecho 
del franquiciatario de participar en la red, y a usar la marca y signos distintivos 
de su propiedad. 

El monto se calcula en relación al renombre o prestigio que tengan dicha 
marca o signos en el mercado, y a las dimensiones de la empresa madre. 


- Derecho a percibir rentas periódicas, que representan la retribución de 
los servicios y ayuda que se le presta regularmente. En cuanto a la cuantía, 
generalmente se fija un porcentaje sobre las ventas brutas mensuales, y se 
paga durante toda la vigencia del contrato. 


- Derecho a establecer directrices financieras, administrativas, 
comerciales y de control, para la explotación de la franquicia. 

Dentro de este derecho, lo mas notorio para el público común, es sin 
duda lo referente a las materias de comercialización de los productos o bienes 
con franquicia, ya que el franquiciante puede: 


* Establecer la forma y decoración del establecimiento de comercio. 

* Determinar los procedimientos y técnicas de comercialización. 

* Determinar la calificación técnica y comercial del personal. * Fijar 
zonas de exclusividad territorial. 

* Fijar volúmenes mínimos de ventas. 

* Abastecer exclusivamente al franquiciatario de insumos, o determinar 
fuentes de abastecimiento complementario. 

* Establecer precios por catálogo. 


- Derecho a realizar controles periódicos para fiscalizar el cumplimiento 
de las normas de la franquicia. 


+ Obligaciones: 


Independientemente de las cláusulas particulares de cada contrato, las 
obligaciones básicas de la "firma madre o principal" son: 


- Permitir el uso de la marca, emblema o signos distintivos. 
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- proveer el bien o servicio en cuestión. 


- proporcionar la tecnología para operar el negocio, conjuntamente con la 
entrega de los manuales y directrices de operación (know-how o tecnología). 


- capacitar al franquiciatario. 

- supervisar el desempeño del franquiciatario. 

- abastecerlo de mercaderías e insumos convenidos. 

- prestarle asesoría en todos los aspectos relativos a la franquicia. 
- publicitar la imagen corporativa. 

- respetar el derecho territorial convenido. 


2) Derechos y Obligaciones del Franquiciatario: 


* Derechos: 


- Derecho a usar la marca, emblema o signos distintivos de la franquicia. 

- Derecho a tomar conocimiento y a utilizar ciertas técnicas, 
procedimientos o ideas de comercialización de un producto o de un servicio. 

- Derecho a gozar de la ayuda y servicios que normalmente debería 
prestarle el franquiciante. 

- Puede proponer políticas generales de administración, comercialización, 
fiscalización, etc. 


as Obligaciones: 
Las principales obligaciones del franquiciatario son: 


- pagar la cuota de acceso además de las retribuciones periódicas que 
debe realizar. 

- cumplir con un cierto mantenimiento de stock. 

- pagar las regalías o royalties. 

- proporcionar, acondicionar y equipar el local. 

- poner el capital de trabajo. 

- cumplir con la exclusividad de marca y territorialidad. 

- mantener cierto nivel mínimo de ventas, precios y calidad de los 
productos o servicios. 

- seguir procedimiento señalados en el manual de operaciones. 

- realizar la publicidad de acción directa. 
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Entre las obligaciones de no hacer, encontramos que no puede vender 
en el establecimiento, ni al amparo de la franquicia, nada que no haya sido 
estipulado en el contrato. 


Si el franquiciatario no puede o no quiere continuar con el negocio, 
existe una solución comercial; o transfiere la franquicia a un tercero con el 
visto bueno del franquiciante, o bien este la readquiere, ya que estos acuerdos 
contemplan el derecho de retracto. 


Esta recompra a cargo del franquiciante puede ser parte de una 
estrategia de consolidación financiera o comercial. De hecho los contratos 
tienen fechas de vencimiento precisa y suelen renovarse. 


3) Garantías: 


El franquiciante debe ejercer, normal y continuamente, algún tipo de 
control sobre las operaciones del franquiciatario y exigirle el logro de los 
estándares de calidad, el respeto de la exclusividad territorial, el pago de las 
cuotas, el volumen de compras y demás condiciones señaladas en el contrato. 


4) Forma de pago de la franquicia: 


El precio inicial de ésta, es un valor fijo, determinado por la empresa 
madre en función de diversos factores financieros, comerciales, etc. 

Posteriormente, todo franquiciatario tiene que pagar al franquiciante, 
una cuota por derechos de uso y marca y TT. Es un valor establecido en el 
contrato y que generalmente se fija como un porcentaje sobre las ventas 
netas. 


j.- Algunos casos de Aplicación Práctica del Franchising:** 


1) S.O.S. Repair: 


Esta es una firma de servicio inmediato de reparaciones menores, tales 
como, calefacción, embaldosado, pinturas, gasfitería, electricidad, etc. Además 
tiene confiado el servicio de postventa de empresas mayoristas. 
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Esta franquicia es una firma perfectamente organizada, que cuenta para 


operar con personal calificado y vehículos debidamente equipados, que ante el 
llamado telefónico de los clientes, se trasladan de inmediato al lugar 
requerido. 

Las tarifas son aplicadas en forma uniforme por cada técnico. Estas 
incluyen traslado y honorarios. Se calculan en base al tiempo exacto que cada 
funcionario emplea en la reparación respectiva, tiempo que se determina 
mediante un cronómetro que se activa a la llegada al domicilio del cliente. En 
caso de no quedar conforme con el servicio, se tiene derecho a una nueva 
visita gratis de la empresa. 

Las remuneraciones de los técnicos, se pagan en base al porcentaje de 
las sumas totales que produzca dentro del mes, mas una suma mensual fija. 

En el contrato de franchising, se determinan con precisión las 
obligaciones de las partes, el franquiciatario se beneficia con el prestigio de la 
empresa, además de toda la asesoría necesaria para explotar en buena forma 
los servicios de reparación. 


Se deben respetar estrictamente las normas referentes a la exclusividad 
territorial o zonas de trabajo asignadas, y se prohibe al franquiciatario 
subcontratar sin la autorización expresa de su contraparte. 

2) El Koperen Rozemboom: 


Esta franquicia se trata de restaurantes especializados en salsa fondues, 
en donde el cliente desempeña además los roles de cliente y maitre de hotel. 

La originalidad de este tipo de restaurante, reside, justamente, en el 
hecho que el mismo cliente puede preparase su propia comida. Se trata de dar 
a este la posibilidad de que se sienta en su propia casa, además de ahorrar en 
personal. 

Cada Koperen Rosemboom posee 115 plazas en una superficie de sólo 
175 metros cuandrados, las instalaciones de servicio son mínimas. Sobre las 
mesas se encuentran permanentemente unos hornillos encima de cada uno de 
los cuales aparece una campana. 


La iluminación, la ventilación y la calefacción de las diversas 
instalaciones dependen de un panel central. 

En la carta sólo figuran salsas fondues preparadas por el mismo cliente, 
quién puede elegir entre tres entradas y tres postres. 

El precursor de esta idea fue M. Rosemboom, quién lo sometió 
previamente a prueba durante mas de dos años en el Centro comercial de 
Kostverloren te Amstelveen, en los países bajos. No fue sino hasta después de 
dicha experiencia que comenzó a multiplicar las instalaciones de su particular 
restaurante. 

El precurso de la idea consideró que no era conveniente el desarrollo de 
una red propia de sucursales, porque esto le significaba enormes gastos y una 
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constante preocupación para resolver los probelmas propios de la dirección de 


una serie de puntos de venta. 

A mediados de 1971, ya tenía tres franquicias y comenzaba a extender 
la idea a otras países, específicamente a Alemania. 

En los contratos de franquicias, existe una gran especificación respecto 
del modo de atención del cliente en este particular restaurante, a respetar 
estrictamente los menus prestablecidos, precios máximos y mínimos, etc. 

En cuanto a dineros, se establece un importe total fijo. 

Se incluye la posibilidad de compra del negocio por parte del 
franquiciante al franquiciatario. 


3) OBI Seramo: 


Esta franquicia se especializa en la venta de artículos de "bricolage", es 
decir, elementos que permiten realizar en forma personal en calidad de 
aficionado, trabajos manuales de todo tipo. 

La historia por la cual se comenzó a desarrollar esta idea en Francia, 
alrededor del año 1962 es bastante particular; pues su credaor M.Benoist, en 
la ciudad de Tolon, Francia, al agrandar su negocio de carnes, quedó con una 
porción de terreno en la cual instaló este negocio de bricolage, que era 
desconocido en Francia hasta la fecha. 

Como el negocio comenzaba a marchar mejor de lo esperado, ideó la 
forma de ampliarse en base a franquicias. 

Al poco tiempo el negocio tenía sucursales en gran parte de Europa, y 
con gran exito. 


k.- Algunos problemas jurídicos derivados de la legislación 
antimonopolios: 


Puelma Accorsi***, constata la existencia de ciertos problemas que 
pueden presentarse con ocasión de la aplicación de estos contratos en nuestro 
país, al ser analizados desde una perspectiva antimonopólica derivada de la 
legislación existente. 


Respecto al mismo tema, Sonia Maldonado C.**, realiza un exhaustivo 
análisis de la situación que se presenta respecto de las cláusulas de 


“1? A. Puelma Accorsi, op. cit., pág. 81 


18 * Sonia Maldonado C., op. cit., pág. 98. 


7 o ¡Error!Marcador no definido. 
exclusividad en el contrato de franchising y la posición que tiene la Comisión 


Antimonopolios, que consagra el D.L. N* 211, para la protección de la libre 
competencia. 


A continuación, expondremos los problemas principales sobre la 
materia, complementados con alguna jurisprudencia de la Comisión sobre el 
particular que permitan aclarar la situación. 


Hay que señalar que la Comisión en numerosas oportunidades se ha 
abocado a resolver los problemas de ilicitud que presentan las exclusividades 
en las convenciones que tienen por objeto la actividad de distribución, pero 
nunca sobre la base de un contrato de franchising. La mayor parte de la 
jurisprudencia versa sobre sistemas de comercialización y distribución de 
productos, tales como automóviles, conbustibles, repuestos, comestibles, etc., 
y particularmente sobre la situación del productor oO proveedor que 
encomienda la distribución de sus artículos a uno sólo o bien a distintos 
distribuidores. 


La tendencia generalizada ha sido dirimir el asunto razonando sobre la 
base de dos estructuras jurídicas diferentes: el contrato de mandato y el 
contrato de compraventa. 


Si la vinculación entre el productor o proveedor y su distribuidor se 
sutenta en un mandato, la Comisión y la Fiscalía, fundándose en los elemntos 
intuito personae y representación que informan esta figura, han concluido que 
esta es la única distribución exclusiva que la legislación cautelar de la libre 
competencia, reconoce y tolera, con lo cual han aceptado ciertas limitaciones 
impuestas por el mandante al mandatario. 


Cuando en la vinculación entre el productor o proveedor y su 
distribuidor no existe representatividad, la jurisprudencia le ha atribuido a 
dicha relación el carácter de compraventa y, atendiendo a la abosluta 
independencia jurídica y económica de los contratantes, le ha restado 
sistemática e invariablemente todo valor a cualquier pacto de exclusividad 
convenido entre los agentes de la distribución. 

El problema de todo lo anteriormente expuesto radica en que el contrato 
de franchising que estamos analizando, presenta características bastante 
diferentes de las que presentan las figuras clásicas del mandato o la 
compraventa de determinados productos, es por ello que se requiere por parte 
de los encargados de fiscalizar el respeto de la libre competencia, una mayor 
amplitud y visión moderna en el ámbito jurídico, y no medir con la misma vara 
a realidades diferentes. 
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Se espera que en el futuro en la medida que exista una mayor aplicación 


de las nuevas figuras contractuales, así como un mejor conocimiento de los 
mismos, los fallos de los organismos antimonopólicos nacionales puedan 
apreciar la eficacia práctica del contrato de franchising en nuestro 
ordenamiento jurídico. 


1) Problemas relativos de la obligación del principal de otorgar al 
franquiciatario, concesionario o agente, ventajas comerciales en 
forma exclusiva: 


a.- Cláusula de exclusividad de compra: 


Generalmente, cuando se actúa bajo la forma de dealer, es decir como 
comerciante que se ve obligado a la compra del producto, que está 
promoviendo a nombre del franquiciante o proveedor, se le dan ventajas 
comerciales en las adquisiciones que realice; estas comúnmente, consisten en 
rebajas de precios de lista, además de obligarse en forma explícita o tácita, a 
no entregar estas condiciones a terceros, dentro del territorio asignado. 

La Comisión Resolutiva que consagra el D.L. N2 211, ha señalado que 
existe un atentado a la libre competencia, cuando un vendedor discrimina en 
sus ventas respecto de su clientela; lo cual no obsta a que puedan darse 
precios diferentes, o pagarse comisiones especiales, si estos están en relación 
a volúmenes de compras, formas de pago, y otras condiciones económicas del 
negocio. 


Lo que va a generar problemas, va a ser la negativa del principal, a 
prestar tales franquicias a terceros u otros concesionarios. 

Esta Comisión, ha señalado que existe discriminación, y esta atentaría 
contra la libre competencia, en aquellos casos en los que la discriminación se 
realice en igualdad de condiciones comerciales, en las ventas o negocios, 
respecto de los adquirentes. No hay que olvidar, que las rebajas en los 
precios o las comisiones especiales que se hayan fijado, tienen como 
contrapartida, la obligación de ciertos mínimos de ventas, mantenimiento de 
stocks, exigencias de publicidad y propaganda, etc.; con lo que hasta cierto 
punto, la discriminación que se efectúe, es adecuada, pues el tercero que no 
tiene relación con el franquiciante o proveedor, no tiene mayores obligaciones 
para con este, con lo cual se podría afectar directamente al franquiciatario, 
debido a las exigencias y obligaciones que a este se han impuesto, y a que no 
sería justo, el que se le otorguen ciertas franquicias a terceros a los cuales no 
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se le han impuesto ningún tipo de obligaciones. 


Como la cláusula de exclusividad de compra deja en libertad al 
productor para abastecer a cualquier persona, queda a salvo la posibilidad de 
que exista una diversidad de negocios expendiendo el mismo artículo. 

Esta cláusula deja en vigencia una multiplicidad de opciones para el 
consumidor, en la medida que el mismo producto se ofertará tanto por los 
miembros del franchising, como por terceros ajenos, es por ello que esta 
cláusula no atenta contra la libre competencia, pues todos los vendedores 
finalmente desearán vender su producto lo mas bajo posible y con las 
mayores ganancias; esto de alguna forma se garantiza con la franquicia, con 
ello se produce una sana competencia entre los miembros de la franquicia y 
terceros. 

Se mantiene a pesar de la cláusula, la posibilidad de competencia entre 
los mismos miembros de la red, incluido el propio franquiciante, que puede 
realizar por si mismo y en forma paralela con los franquiciatarios la 
distribución de las existencias de su fabricación. 

La cláusula no anula la posibilidad de que el consumidor pueda elegir 
entre los productos de la franquicia, o bien terceros productos, ya sean estos 
similares o bien sucedáneos, de aquel que son parte de la franquicia. 

El contrato de franquicia por norma general, tiene por objeto la 
comercialización de existencias respecto de las cuales existe un alto grado de 
poder sustitutivo o de intercambio en el mercado. Lo anterior parece mas 
claro si tomamos en cuenta, que actualmente los mercados se caracterizan 
por la proliferación masiva de productos similares, que a veces se diferencian 
por simples cualidades accesorias o secundarias. 


La jurisprudencia ha sido bastante enfática al no tolerar ningún tipo de 
discriminación que el productor, importador o proveedor pueda hacer a sus 
concesionarios o distribuidores y los terceros que no tienen dichas calidades. 
En opinión de la Comisión Resolutiva, debe comerciar sus artículos con todos 
en idénticas condiciones o, de lo contrario, incurre en una conducta 
atentatoria a la libre competencia. 

Considero que este criterio es erroneo, debido fundamentalmente a la 
confusión que tiene la Jurisprudencia respecto de la naturaleza jurídica de los 
contratos de franquicia, al considerarlos como una compraventa, si 
consideramos que como ya lo hemos explicado, realidad son mucho mas que 
eso. 


Como expresa la profesora Maldonado*”, "nuestros organismos 
Antimonopólicos, en el afán de justificar sus objeciones a las cláusulas de 
exclusividad que normalmente contienen los contratos de concesión y de 
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distribución, recurren a toda suerte de sortilegios técnicos, sin atreverse a 


reconocer su verdadera fisonomía." 


b.- Cláusula de exclusividad de compra y venta recíproca: 


Este pacto obliga a la firma abastecedora o franquiciante, a aprovisionar 
unicamente al franquiciatario, y a este a adquirir y distribuir solamente dicha 
producción. Esta situación a la luz de la legislación Antimonopolios corre el 
peligro de resultar ineficaz, ya que coloca al producto en un verdadero circuito 
cerrado; sólo los miembros afiliados a la red pueden comercializarlo. 

Tanto dentro de la Jurisprudencia de Tribunales, por la vía del Recurso 
de Reclamación, así como también las Resoluciones de las Comisiones 
establecidas por el D.L. N2 211, han negado toda validez a esta estipulación 
cada vez que ha llegado a su conocimiento. 


A continuación expondré un caso bastante interesante explicado por la 
profesora Maldonado*”*, referente al tema expuesto: 


"Resolución N2 90, de 28 Enero 1981, de la Comisión Resolutiva, vino a 
constituir un precedente de mucha importancia en la materia, pues la 
jurisprudencia se pronunció de manera general acerca de la validez de los 
sistemas de distribución de vehículos motorizados y repuestos, los cuales se 
traducen en nuestro país en contratos de concesión que normalmente 
contienen copulativamente todas las estipulaciones que estamos examinando. 
En cuanto a la cláusula de exclusividad de compra y venta recíproca reiteró: 
"Las razones que tuvo en cuenta la H. Comisión Preventiva Central para 
estimar que los sistemas de distribución de vehículos motorizados y repuestos 
actualmente empleados por las empresas automotrices, atentan contra las 
normas antimonopólicas, y que la Fiscalía Nacional hace suyas en el 
requerimiento, son las siguientes: 

Los contratos de concesión presentan las siguientes características 
esenciales comunes a la generalidad de los contratos de distribución de 
automóviles...El concesionario reconoce el derecho exclusivo y privativo de la 
compañía para calificar y designar a los revendedores que actuarán como 
distribuidores autorizados de sus productos, los que conformarán una red de 
concesionarios en el país, habilitados para revender y prestar los demás 
servicios a que se refiere el contrato. 

Lo anterior significa que a determinados distribuidores, cuyo número y 
ubicación territorial es fijado por la propia compañía, se les reserva el derecho 
de ser los únicos compradores que pueden adquirir vehículos a dicha 
compañía, y por lo tanto, ellos se contituyen en los únicos vendedores a nivel 
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de los consumidores o usuarios. 


No es admisible la existencia de sistemas de distribución comercial que 
excluyan la posibilidad de terceros de concurrir y competir en la adquisición y 
reventa de determinados productos. En ese sentido, las empresas deben fijar 
condiciones objetivas, de general aplicación, que permitan a cualquier 
comerciante que cumpla con dichas condiciones, tener acceso a las 
mercaderías ofrecidas." 


De acuerdo a los dictados de los organismos antimonopólicos, se debe 
concluir que la independencia jurídica que existe entre el fabricante, 
importador o distribuidor y sus concesionarios o distribuidores no tolera 
ninguna limitación o restricción a la plena libertad con que cada uno de ellos 
debe ejercer su respectivo comercio. El primero debe satisfacer los pedidos de 
todos los demandantes de sus artículos y bajo las mismas condiciones, y los 
concesionarios o distribuidores conservan su autonomía para abastecerse de 
cualquier fuente y de cualquier marca. 

Toda imposición o acuerdo que menoscabe dicha libertad, como el pacto 
de cláusulas de exclusividad, resulta atentatorio a la libre competencia y, por 
ende ineficaz. 


El establecimiento de cláusulas de exclusividad de compra y venta 
impide que cualquiera persona adquiera y comercie los artículos de un 
determinado fabricante, pero ello no significa que se esté limitando totalmente 
la libre competencia; es por este motivo que se considera por los autores 
como válido el establecimiento de clausulas de exclusividad de compra y 
venta en un contrato de franchising, salvo en aquellas situaciones que se 
lesione la libre competencia de un modo abierto 


A continuación explicaré algunos motivos por los cuales no se atentaría 
contra la libre competencia en el establecimiento de estas cláusulas: 


a.- Existencia de otros productos similares: 

Por mucho que se establezca dentro de la franquicia la existencia de la 
cláusula analizada, no limita en grado alguno la presencia de otros productos 
similares o sustitutivos de aquellos que componen la franquicia; pues la 
franquicia tiene por objeto principal, la distribución de artículos que poseen un 
alto grado de poder sustitutivo dentro del mercado, por ejemplo: automóviles, 
comestibles, vestuario, electrodomesticos, farmacos, etc.), es decir 
paralelamente al bien que comprende la franquicia, no se va a lesionar la 
libertad del mercado porque paralelamente existirán otros productos 
competitivos e intercambiables disponibles a los distribuidores, minoritas, 
consumidores, etc. 
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b.- Existencia de sucedáneos: 

la existencia de un producto que pueda remplazar a otro, es una 
importantísima razón para que dentro de las economías modernas, los 
monopolios vayan siendo cada vez menores, ya que estos productos tienen la 
capacidad de satisfacer las necesidades y gustos del consumidor de la misma 
manera que los productos originales. 


sa Problema de negativa de venta a terceros ajenos a la red: 


Frente a la cláusula analizada, se nos presenta una interrogante, ¿Que 
sucede en los casos que un tercero ajeno a la red de la franquicia, desee 
comprar o vender productos de la misma? ¿Se configura un delito sancionado 
por la ley?. 

Al amparo de la Ley de Defensa del Consumidor N* 18.223.-, la 
jurisporudencia emanada del D.L. N2 211 reiterádamente estableció que la 
negativa de venta constituía un delito económico. Hasta el momento en que 
se realiza este trabajo, no se ha producido un caso concreto de franchising en 
el que se discuta la validez de este tipo de cláusula, pero no sería de extrañar 
que se aplicara un criterio similar a la tendencia adoptada, en torno a 
considerar estas claúsulas como atentatorias a la libertad del consumidor. 

Por las razones anteriores, no debemos olvidar lo que se ha sostenido 
durante toda la exposición del contrato de franquicia, en cuanto a que son 
realidades diferentes que deben ser analizadas en su propia perspectiva y no 
aplicar criterios extraños a dichos contratos, con lo cual no sería lógico 
considerar estas clásulas como atentatorias del principio de libre competencia 
y de los derechos del consumidor; pues la conducta del franquiciante que 
rehusa la venta de su producción a terceros, no siempre configura la conducta 
sancionada por la ley de protección al consumidor ni constituye un atentado a 
la libre competencia. 


Existirán otros productos similares o sucedáneos, y fuera de ello, el 
tercero interesado simpre podrá dirigirse a los propios franquiciatarios a 
comprar sus productos. 


2) Cláusula de exclusividad territorial: 


Es común, el que se otorgue una exclusividad para ciertas zonas 
geográficas del país; con esto el principal se obliga a no designar a otros 
representantes, franquiciatarios o agentes, que comercien sobre los bienes o 
servicios franquiciados o representados; además puede obligarse a no vender 
ni prestar servicios en la zona entregada, sino por medio del franquiciatario. 
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A su vez, este se obliga a no vender o prestar servicios fuera de su zona. 


Existen varios dictámenes de la Comisión Preventiva Central**, en que 
se ha señalado que: 

"La designación de un distribuidor exclusivo recaída en un comerciante 
independiente, significa limitar la acción de terceros interesados en el 
comercio de importación de productos, pues en el hecho importa una 
prohibición para que otro interesado pueda actuar en el negocio de 
importación y de venta de los productos a que se refiere el contrato". 


Lo realmente importante, al igual que lo que sucede en relación a lo 
señalado en el número anterior, no es el título de agente, representante o 
distribuidor exclusivo, sino que las especiales condiciones comerciales que se 
otorguen, como la rebaja de precios, y otras similares. 


Es común, que en los contratos referidos a situaciones como las 
descritas en este número, se consignen algunas cláusulas, denominadas 
"atadas", por medio de las cuales se imponen ciertas restricciones como: 


a) Prohibición de venta de productos competitivos, a los entregados en el 
contrato. 


b) Prohibición de actuar fuera del territorio entregado o asignado. 


c) Prohibición de realizar actos de comercio sobre productos no 
comprendidos en el contrato. Esto sería a juicio de Puelma  Accorsi'**, 
atentatorio contra la libre competencia, criterio que es compartido por casi la 
mayoría de la doctrina. 


3) Cláusula relativa a precio catálogo:'”” 


Con el fin de lograr la cohesión y uniformidad de la red, el contrato de 
franchising obliga comúnmente a las partes a expender los artículos objeto de 
la franquicia a un precio determinado, o bien a uno sujeto a ciertos mínimos o 
máximos prefijados. 

Se pretende que todos los afiliados a la red, observen precios similares 
en la comercialización. 

Sin embargo, ocurre que este acto, puede ser incluido dentro de las 
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conductas que el D.L. N2 211, considera como monopolio, y la jurisprudencia al 


respecto ha sido invariable, todos los actos, convenios o negociaciones que 
tengan por objeto la determinación de los precios o que puedan producir tal 
efecto, cualquiera sea la modalidad que adopten, son constitutivos de 
monopolio y, por ende, ilegales. 

A continuación algunas resoluciones que ejemplifican dicha situación: 


a) Resolución N2 5, 11 Octubre de 1974.- 


En este caso la Comisión Resolutiva consideró como práctica contraria a 
la libre competencia la uniformidad de precios existente respecto de ciertos 
cortes de carnes en el Mercado Municipal de una ciudad. 

En concepto de la Comisión, un precio uniforme en la venta de un 
artículo sólo es aceptable cuando los costos o insumos y gastos fijos y 
variables son también iguales para todos los comerciantes: "Que esta 
Comisión Resolutiva apreciando en conciencia los antecedentes antes 
expuestos y teniendo especialmente en cuenta que, si bien ciertos costos o 
insumos pueden ser básicamente iguales para todos los comerciantes de un 
ramo o sector, no es posible que sus gastos fijos y variables resulten, en 
concreto, respectivamente idénticos, tiene por acreditada la conducta 
contraria a la libre competencia prevista en el art. 22, letra d) del D.L. N2 211, 
de 1973.14 


b) Resolución N2 43, de 14 de junio de 1978. 


En este caso, la Comisión Resolutiva censuró la práctica de sugerencia 
de precios, extendiendo el reproche a todas las modalidades que esta 
sugerencia pudiera adoptar(convenciones o actos unilaterales). 

Se trató de la conducta de una firma productora de helados y otros 
productos similares, que al entregar a los comerciantes sus productos, les 
asignaba o sugería un determinado precio para los productos, en la venta a 
público. 

El dictamen fué el siguiente: 

"Que con los antecedentes examinados se comprueba la sugerencia de 
precios al público, hecha por ...., a los comerciantes a quienes vende sus 
productos y que tienen la calidad de revendedores. A juicio de esta Comisión, 
y en concordancia con lo expresado por el Sr. Fiscal de la Defensa de la libre 
competencia, dicha sugerencia infirnge las normas del D.L. N2£ 211, de 1973, 
porque tratándose de precios libres, no sujetos a régimen de fijación oficial, 
nadie puede pretender, aunque sea indirectamente, interferir la plena libertad 
que tiene todo comerciante para cobrar el precio que se dé en la venta de sus 
productos al público consumidor. Toda sugerencia, mas aún si proviene del 
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propio productor, es objetivamente contraria al D.L. N2 211, porque tiende, 


naturalmente, a uniformar precios que, necesariamente, deben ser distintos, 
en un mercado competitivo y debe considerarse como arbitrio que tiene como 
finalidad restringir o entorpecer la libre competencia, en los términos previstos 
en el art. 22, letra c) del D.L. N2 211. 


4) Cláusula relativa a la obligación de cuota: 


Es común que el contrato establezca la obligación para el franquiciatario 
de aprovisionarse periódicamente de determinadas cuotas o cantidades de la 
producción del franquiciante. 

Esta vinculación es frecuente cuando la actividad del franquiciatario 
consista en distribuir artículos que exigen la venta de piezas separadas, para 
mantener un servicio de postventa. El franquiciatario deberá mantener un 
stock de piezas de recambio, para segurar dicho servicio, e incluso a mantener 
un stock de piezas para casos de seguridad. 


Un examen cuidadoso de las normas antimonopolios, nos señalan que lo 
que realmente se prohibe es el reparto de cuotas de producción y el reparto 
de cuotas en la comercialización o distribución de un artículo, en cambio en la 
cláusula que analizamos, no ocurre dicha situación. 

Lo que se pretende es lograr y mantener un racional equilibrio entre la 
oferta y la demanda, de forma de conseguir las mejores condiciones de 
eficiencia y rentabilidad para las firmas ligadas por la franquicia. 

Mediante estas cláusulas el franquiciante puede planear su actividad 
anticipadamente y fijar niveles a corto, mediano y largo plazo, evitando el 
riesgo de perdidas injustificadas o de una producción insuficiente. El 
franquiciatario persigue tener una fuente segura y confiable de 
abastecimiento, a fin de orientar sus energías hacia la promoción, 
mejoramiento de los servicios o hacia otros aspectos de la comercialización 
que, en el fondo, se traducen en beneficio al consumidor. ** 


En ningún caso esta cláusula constituye un reparto de cuotas de 
producción, ni tampoco afecta a las disposiciones del D.L. N2 211. 
Lamentablemente los pocos casos referidos a concesionarias de automóviles y 
repuestos automotrices, que han llegado a conocimiento de la Comisión, han 
sido tachados de ¡ilegalidad por considerarlos atentatorios de los principios que 
este D.L. protege. 

A las autoridades antimonopólicas les repugna no sólo cualquier 
exclusividad, sino también toda intromisión de la firma concedente en la 
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esfera comercial de la concesionaria, de ahí que han condenado la cláusula 


que establece la obligación de cuota. 

Respecto de este tema, tenemos que asumir la misma posición que la 
señalada en los otros puntos de exposición de los problemas que enfrenta este 
contrato de franquicia, es decir, se esperaría por parte de los órganos 
especializados en el control de actividades antimonopólicas, un trato diferente 
al analizar la franquicia, y una mayor amplitud al aplicar la legislación 
antimonopolios, pues muchas de las situaciones que ella contempla, no son 
fácilmente aplicables al contrato de franquicia, y deben ser juzgadas con una 
óptica diferente. 
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4.- EL CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA: 


a.- Consideraciones generales, casos por los que se otorga esta 
Asistencia Técnica: 


Existe un sinnúmero de razones por las cuales se contrata la Asistencia 
Técnica (AT.), entre otras encontramos las siguientes: 


1) Como complemento de las licencias de patentes; de los diseños 
industriales; las marcas; del suministro de conocimientos técnicos; la 
ingeniería básica o de detalle; en la compraventa de una máquina; o en un 
contrato de construcción, ya que para utilizarla o hacer uso de los supuestos 
anteriores, se requiere experiencia en una determinada rama industrial, de la 
cual carece el empresario o industrial. 


2) Puede adquirirse en la forma de una garantía, para: 


- Vigilar el buen desarrollo del proceso productivo y el control de calidad 
de una determinada industria o producto. 

- Mantenimiento y manejo del equipo. 

- Solución de problemas productivos. 

- Vigilar las técnicas de mercado y de compra de insumos. 


Todo lo anterior puede realizarse a través del entrenamiento de 
personal técnico, o de visitas inspectivas, por parte del personal capacitado 
del proveedor, a los recintos del adquirente, para fiscalizar la adecuada 
aplicación del proceso. 


3) Para las etapas previas a la adquisición de un paquete; el 
posicionamiento tecnológico; el estudio de los contenidos y de las 
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consecuencias de la legislación aplicable, etc. 


4) Para que los productos sean competitivos en el mercado. Por lo 
tanto, podemos encontrar los servicios de AT. tanto en la producción, en la 
distribución, y en las ventas de cualquier esfera económica. 


b.- Definición del Contrato de Asistencia Técnica: 


Se puede definir la asistencia técnica de la siguiente manera, "La AT. es 
el socorro, favor o ayuda sobre cierta materia específica y que se proporciona 
en cualquier actividad del ser humano, permitiendo así su mejoramiento 
cultural, económico y social".+* Este concepto llevado al campo industrial, 
engloba a uno de los servicios más importantes que se utilizan actualmente en 
materia de TT. 


juan M. Farina la define como: "aquellos contratos por medio de los 
cuales, la empresa asistente, se obliga a poner al servicio de la otra parte, 
además de los conocimientos y experiencias, la colaboración mediante 
personal altamente especializado, y el concurso técnico necesario para la 
producción".*2 


Leticia Mota A. señala que este contrato es: "el acuerdo de voluntades, 
en virtud del cual una de las partes llamada transmisor, se obliga a 
proporcionar a la otra, denominada receptor, su ayuda, apoyo o cooperación 
orientadas a la obtención de resultados prácticos en la producción industrial y 
prestados en base a principios y conocimientos científicos o técnicos que el 
transmisor posee, pudiendo el mismo, recibir una remuneración por esta 
prestación".** 


C.- Naturaleza Jurídica del contrato de AT.: 


Este contrato es una especie del género de los contratos de prestación 
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de servicios profesionales, ya que el proveedor asume una obligación de 


hacer, es decir, el asiste a la resolución de ciertos problemas prácticos, y el 
receptor puede de esta manera aprovechar debidamente la tecnología, 
empero no la adquiere, debido a que no existe una verdadera transferencia de 
tecnología, propiamente dicha. 


Lo característico de este contrato, es que es "intuito personae" , 
puesto que se toma en cuenta la calidad y la capacidad de la persona natural 
o jurídica que va a prestar el servicio. Es aquí donde radica el valor de la AT.: 
en la experiencia del proveedor en una esfera de producción concreta. 


d.- Diferencias entre el Contrato de Know-how y el Contrato de 
Asistencia Técnica: 


Al definirse este contrato, señalamos que en la práctica se presenta 
acompañado por ciertos conocimientos técnicos, con lo cual se hace necesario 
desentrañar sus diferencias: 


jaime Alvarez Soberanis*”*, hace la distinción entre estos contratos. 
Señala que el KH. "Es aquel en que el proveedor se compromete a participar 
en el proceso de fabricación, aportando su concurso técnico, mientras que en 
la AT., el titular se obliga exclusivamente al suministro de informes, datos, 
planos y especificaciones, sin que normalmente se comprometa a intervenir 
en la aplicación de los propios conocimientos técnicos, aunque puede haber 
alguna excepción al respecto". 


En un cuadro comparativo, podemos apreciar las diferencias existentes 
entre estos contratos: 


1) Es la aplicación práctica de 1) Es la transmisión, únicamente 
conocimientos, puesto que el transmisor suministra conocimientos, sin intervenir 
participa en el proceso de fabricación, en la aplicación de los mismos. 


aportando el concurso técnico. 


134 ?* Jaime Alvarez Soberanis, "Actos Jurídicos de Inscripción 


Obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología", Revista Jurídica del Departamento de Derecho, 


Universidad Iberoamericana, México, N* 6, Julio 1974, pág. 44. 


1 e ACTO 
2) Consiste en una obligación de hacer. 2) Obligación de dar y no hacer. 


3) Puede traer aparejada una obligación 3) Generalmente no se garantiza nada. 


de resultado. 


e.- Principales cláusulas del contrato:!” 


Dentro de las principales cláusulas de este contrato, se pueden señalar: 
1) Objeto y alcance del contrato: 


Al celebrar este tipo de acuerdos, es importante determinar si la AT. se 
proporciona en forma permanente como sucede en los servicios de 
capacitación, o si esta AT. es eventual, como sería el suministro de equipos. 
Además es necesario determinar, si se incluye o no la transferencia de 
conocimientos técnicos o cualquier otra información patentada o no. 
Asimismo, es conveniente enumerar y describir todos los servicios prestados 
por el proveedor. 


Al hacer la distinción entre la información patentada y la no patentada, 
se fortalece el poder de negociación del receptor en dos ámbitos: 


a) Posibilidad de evaluar la información y los servicios en términos 
monetarios. 


b) Posibilidad de aceptar obligaciones en la utilización de la información del 
proveedor. 


Además ayuda para que el receptor del acuerdo de AT., pague por la 
información y los servicios concretamente enumerados. 

En el caso de los acuerdos de AT. para servicios continuos, éste es 
fundamentalmente una enumeración de todos los servicios a largo plazo que 
el proveedor prestará, junto con la base y los procedimientos de fijación de 
precios que deberán seguirse con el fin de garantizar estos servicios y efectuar 
los pagos. 


2) Sublicenciamiento: 


Existen ocasiones en que las empresas manufactureras, prestadoras del 
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servicio técnico, no dispongan de todos los conocimientos técnicos necesarios 


para instalar, por ejemplo, una planta de fabricación. En estos casos, tales 
empresas emplean a empresas de ingeniería como subcontratistas, o bien, el 
receptor puede subcontratar directamente los servicios necesarios. Por lo que 
también se deberá contemplar una disposición en la que el proveedor de la 
AT. proporcione servicios de fiscalización. 


3) Vinculación con otros acuerdos: 


En los casos en que tal contrato esté relacionado con otros acuerdos, 
como por ejemplo, con un contrato de Know-how es conveniente del punto de 
vista del receptor, relacionar los acuerdos refiriéndose a ellos en el contrato de 
AT., aún en el caso que sean diferentes las partes contratantes. 

Para el receptor, este procedimiento constituye la garantía de unidad en 
el concepto del proyecto, cuando dicha coordinación sea esencial, deben 
enumerarse sus detalles. Asimismo, ello facilita el contacto entre el cliente y 
las distintas partes, en lo relativo a la coordinación y rectificación. 


Si bien, en la redacción de los distintos acuerdos debe preverse y 
evitarse cuidadosamente el solapamiento de obligaciones, es posible que 
surjan problemas a este respecto. La remisión a los demás acuerdos puede 
minimizar, posibles desacuerdos posteriores. 


4) Obligaciones del proveedor: 


El proveedor suministra básicamente insumos de información y de 
gestión. Dentro de estas obligaciones están las siguientes: 


a) Prestar por sí mismo, un servicio de carácter técnico, o bien, dirigiendo a 
terceros en actividades tales como la producción, la ingeniería financiera y de 
ventas O la distribución del producto. 

b) Asesoramiento en cualquier aspecto de la industria. 


c) Investigar en una determinada rama científica. 


d) Vigilar la aplicación de técnicas, control de calidad, desarrollo del 
proceso productivo, etc. 


e) Informar sobre perfeccionamientos del producto y del proceso. 
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Dentro de los insumos de información, están incluidas ciertas 


obligaciones de dar; por ejemplo, la entrega de los trazados de la planta, listas 
y especificaciones de equipos, folletos sobre productos y el material auxiliar 
para ventas; mientras que en los insumos de gestión, están incluidas 
obligaciones de hacer; como, la prestación de servicios de expertos, la 
capacitación del personal del receptor en gestión de producción, la 
coordinación de suministros con la construcción de la planta y demás 
cuestiones conexas. 


5) Obligaciones del Receptor: 


Para éste, la obligación primordial es la de pagar por la 
contraprestación, ya sea en dinero, en especie o en forma mixta. 


Puede tener obligaciones accesorias, como: 


- Vigilar la calidad y el prestigio del producto. 
- Vender los productos de un modo determinado. 
- Utilizar un sistema especial de publicidad. 
En general, es seguir todas y cada una de las instrucciones entregadas 
por el proveedor. 


6) Fórmula de pago: 


En la mayoría de los contratos que se celebran en el extranjero, en 
materia de AT., es el pago único y fijo el que predomina, pero no obstante, 
esta generalidad, pueden pactarse otras formas de pago, las cuales 
dependerán de las circunstancias del contrato y de las partes que lo celebren. 

Si se trata de un pago fijo, normalmente se hace un pago inicial al 
firmarse el contrato; para los pagos posteriores se toma en cuenta lo 
siguiente: 


- El costo que significa para el proveedor, proporcionar lo pactado. 

- Los trabajos de investigación efectuados. 

- Costos de la tecnología. 

- Entrega de dinero, por el uso que se vaya a dar a la tecnología, esto 
como una suerte de garantía. 


7) Vigencia: 


La duración de los contratos de AT. debe ser la mínima para poder lograr 
todas las labores que se pretenden realizar con la tecnología que se ha 
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transferido. 


En los contratos celebrados en el extranjero, por lo general se pacta un 
plazo de 10 años, contemplándose la posibilidad de prórroga. 


8) Garantías de buen funcionamiento: 


A diferencia de lo que ocurre dentro de la negociación de KH., en este 
caso el receptor, puede solicitar al proveedor, que le conceda acceso físico y 
personal a las operaciones de fabricación o de servicios, del proveedor. Así 
puede presenciar el funcionamiento de varios tipos de equipo, estudiar la 
secuencia de las operaciones, y observar todas las transformaciones por las 
que pasan las materias primas durante la fabricación de los productos. 

Así se dará cuenta de los problemas que pueden surgir, y podrán 
pedirse garantías expresas que el proveedor se encargará de solucionarlos, si 
estos ocurren. A diferencia de lo que ocurre con el KH., las garantías son 
específicas, y no amplias como en el KH. 


El acceso que el proveedor otorga al adquirente, constituye un medio de 
reducir los riesgos para este. 

Estas garantías, normalmente se refieren a una rectificación de un 
funcionamiento deficiente, en las esferas en que se otorgaron garantías 
concretas. Los costos de todas estas rectificaciones, por lo general, son de 
cargo del adquirente, con excepción de los honorarios del personal del 
proveedor, que son pagados por este. 

Las partes pueden pactar cláusulas especiales referidas a este punto, 
acordando normas diferentes, y cargando todos o parte de los gastos al 
proveedor. 
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5.-- EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE 


TANTO BASICA COMO DE DETALLE: 


a.- Consideraciones generales; importancia de la Ingeniería: 


La Ingeniería es "la aplicación de las ciencias físico- matemáticas a la 
invención, perfeccionamiento y utilización de la técnica industrial". *% 


La participación de las firmas de ingeniería o de los grupos internos de 
ingeniería de las empresas, es particularmente importante para la creación de 
una Capacidad tecnológica local, con el alcance necesario para poder 
implementar, los resultados de dicha investigación y desarrollo. 


El factor "ingeniería" dentro del proceso de TT. y de desarrollo 
tecnológico, no solo es relevante como factor que se imprima en planos, 
diagramas, y especificaciones; los resultados de la investigación y desarrollo 
de productos y procesos dependen de este factor; y es igualmente, el 
elemento que interviene activamente en tareas de adaptación de ingeniería 
básica, que implementa innovaciones en procesos y equipos, y que asimila 
tecnologías que en ocasiones anteriores ha desarrollado la ingeniería de 
detalle, convirtiendo con el tiempo, esta tecnología como propia. 


b.- Concepto de Servicios de ingeniería básica y de detalle: 


Se pueden definir los servicios de ingeniería como: "aquéllos por cuyo 
intermedio los conocimientos técnicos son efectivamente utilizados e 
incorporados al sistema productivo, ya sea mediante la creación de capacidad 
instalada, o bien a través de cambios en las condiciones de producción o en la 
naturaleza específica de lo que se produce".*” 


156 ? José Giral B.; "Transferencia de Tecnología: Elementos de 
Decisión para el Empresario", Grupo Editorial Expansión, México, 


Junio 1979, pág. 21. 


157 ? José Giral, op. cit., pág. 49 
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Se contemplan conforme a la doctrina dos tipos de ingeniería: ** 
1) Ingeniería básica: 


La ingeniería básica es, la que determina todas las etapas de un proceso 
productivo, con base en el conocimiento tecnológico generado por la 
investigación y desarrollo experimental, y en el conocimiento empírico 
existente. 

Esta puede consistir en la investigación y desarrollo de un producto, los 
estudios de una planta piloto, el establecimiento de condiciones de operación 
de un proceso o de la secuencia operativa para la fabricación de determinado 
producto. Incluye, además, el balance de materia y energía, los diagramas 
básicos de flujo, las condiciones de operación, las listas de equipo principal, las 
listas de materiales, los requerimientos industriales y el resto de información 
gráfica y escrita que forman el manual de diseño de proceso. 


2) Ingeniería de detalle: 


Es la aplicación de los datos que proporciona la ingeniería básica, para el 
diseño del equipo en una planta, o la realización de un proyecto a nivel 
industrial, e incluye la construcción y montaje de la maquinaria y equipos, la 
instalación eléctrica, instrumentación e instalaciones de servicios auxiliares, el 
diseño o la selección final de cada pieza del equipo, el diseño de la obra civil, 
mecánica y eléctrica, incluyendo los planos y diagramas de tubería y red 
eléctrica y la instrumentación del proceso. 


c.- Contrato de Servicios de Ingeniería, Definición: 


Se puede definir el contrato de servicios de ingeniería, como: "el 
acuerdo por medio del cual una empresa proveedora conviene en 
proporcionar a otra adquirente los datos y conocimientos que se requieren 
para la fabricación de un equipo o de una planta, y la puesta en marcha de los 
mismos; todo lo anterior, a cambio de una contraprestación, generalmente 
cosnsistente en dinero ".15* 
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E ? Guadalupe Caballero Ochoa; "Análisis Jurídico de la Nueva 
Ley Sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y 


¡Error!Marcador no definido. 


d.- Clases de este contrato:!* 


Este contrato, que suele ser confundido con el contrato de Know-how, o 
también con el de A. Técnica, presenta algunas peculiaridades, por lo que se le 
suele categorizar por la doctrina, en dos clases o tipos de contratos 
perfectamente distinguibles, las que a continuación señalaré: 


1) Consulting Engineering: 


En este contrato, la empresa de ingeniería suministra a su cliente, a 
cambio de un precio, determinados estudios de carácter técnico-económico, 
dirigidos a la realización de un proyecto industrial, o bien simplemente a la 
reorganización, modernización o ampliación de una empresa. 

Este contrato es eminentemente de estudio. 


2) Comercial Engineering: 


La empresa de ingeniería puede no sólo obligarse a transmitir 
determinados conocimientos, y realizar estudios técnicos, sino que también, a 
ejecutarlos, poniéndolos a disposición del adquirente. 

La empresa de ingeniería puede comprometerse a entregar al 
adquirente: 


a) Un establecimiento industrial completamente instalado y funcionando; 
esto se denomina, "contrato llave en mano". La empresa de ingeniería 
realiza todas las operaciones necesarias para la puesta en marcha de la 
empresa, y la entrega en el momento en que se haya llegado a una plena 
capacidad de funcionamiento (autónomo). 


b) Un producto determinado; a esto se le llama,"contrato producto en 
mano". La empresa se entrega al adquirente, luego de un cierto período de 
funcionamiento, con producciones ya salidas de la empresa y certificadas 
debidamente la calidad de los productos. 


c) Un cupo o espacio obtenido y determinado en el mercado. Este contrato 
se denomina "contrato mercado en mano" y suele ser confundido con el 
anterior, tiene por finalidad, no sólo el funcionamiento óptimo y la producción 


el Uso y Explotación de Patentes y Marcas", Tesis Profesional de 
Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, México, 1986, 


pág. 90. 


208 ? Celia E. Plate y Mónica I. Boglino; op. cit., pág. 510 
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dentro de la empresa, sino que además, pretende asegurar una determinada 


proporción dentro del mercado, así el contrato pasa a ser una oportunidad de 
lograr conseguir una empresa ya probada, con clientes asegurados y 
conforme a ciertos métodos ya puestos en marcha; no sólo en la empresa que 
se ha adquirido, sino que también en las anteriores empresas conformadas 
por la empresa de ingeniería. 


e.- Diferencias entre el Comercial engineering y el contrato de KH.: 


Hay entre ambas formas contractuales algunas diferencias, que 
especificamos a continuación: 


En el contrato denominado comercial engineering se obliga al 
proveedor a transmitir conocimientos y a realizar estudios y ejecutarlos, 
poniéndolos a disposición del adquirente. O sea, contiene una fase de estudio 
y otra de ejecución. Y puede o no obligarse a llevar esos conocimientos a la 
práctica; esto no es esencial en el contrato. 


En cambio, en el contrato de KH., el proveedor del KH. se obliga a llevar 
los conocimientos que está trasmitiendo, a la práctica, pues la idea 
fundamental del KH. es la transmisión de un conocimiento técnico 
especializado, de que no dispone el adquirente, y este desea conocer para 
ponerlo en práctica en algún proceso productivo que vaya a realizar. 


El comercial engineering puede tener por objeto diversas prestaciones 
como la transmisión de datos, informes no secretos, licencias de patentes, de 
marcas de KhH,, etc. 

La empresa de ingeniería no necesita ser titular de todos los 
conocimientos y títulos de propiedad industrial que pone a disposición del 
adquirente; su función principal es conseguir todos los permisos, condiciones y 
autorizaciones necesarias para la realización de la actividad que se pretenda. 
Es así como dentro de estas funciones está la de obtener la autorización de los 
dueños de la propiedad industrial, que esta empresa de ingeniería no tenga. 


f.- Principales cláusulas del contrato: *** 


Este contrato está constituido por lo general por dos secciones o partes, 
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una de carácter técnico, y otra que no reviste ese carácter. 


En la sección técnica, se plasman las especificaciones técnicas y el 
trabajo que en este sentido deberá realizar el proveedor de la ingeniería. 

En la sección no técnica, se consagra la división de responsabilidades 
entre el proveedor de servicios y el cliente, y sus obligaciones recíprocas. 

Nos avocaremos al estudio de la sección no técnica, ya que la sección 
técnica del contrato, dependerá del caso en particular y de las necesidades de 
ingeniería que tenga el adquirente. 

Sería adecuado el análisis de un contrato hipotetico, en el cual 
intervengan tres partes; una de estas actúa como proveedor de un proceso 
que abastecerá de información relativa al funcionamiento de la planta (KH.); 
por otra parte, la empresa de ingeniería proporcionará información que 
ayudará al diseño y construcción de la planta; y finalmente figura el 
adquirente de estos servicios. 


1) Obligaciones de las partes: 
E Proveedor: 


El proveedor, está obligado a prestar el o los servicios convenidos, a 
erogar los gastos y expensas que sean necesarios para el desempeño del 
servicio y a entregar el material y el equipo, si fuera el caso, en los plazos 
señalados. 


ll Receptor: 


En cuanto al receptor del servicio, su obligación consiste, principalmente 
en el pago de los honorarios y demás cantidades pactadas, así como en el 
reembolso de los gastos erogados. 

Asimismo, el receptor debe contar con la autorización, (previo 
conocimiento) y el cumplimiento de los controles que imponga el Estado, 
respecto del lugar donde esté situada la planta, los tipos de servicios que 
deben obtenerse localmente, las cuantías de gastos en divisas que pueden 
efectuarse, los procedimientos para la aprobación gubernamental de la 
importación de equipo, etc. 

Además, el adquirente puede asumir la obligación de adquirir por su 
cuenta los materiales y servicios locales, como también diseñar y construir las 
estructuras de ingeniería civil, las construcciones mecánicas ligeras y las 
instalaciones eléctricas. 


2) División de responsabilidades: 
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En el caso que estamos proponiendo, existen dos contratos diferentes, 


el de KH. y el de ingeniería, los cuales son independientes entre sí, aunque su 
finalidad es la misma. Por estas razones es necesario que en las cláusulas del 
contrato, especialmente en las primeras partes del mismo, (podría ser en el 
proemio del contrato), se haga referencia a los terceros que intervienen en el 
mismo proyecto. 

Es común que la empresa de ingeniería, para dar forma mecánica a todos 
los aspectos de KH., necesite de cierta asistencia por parte del respectivo 
proveedor; así al utilizar esta información, podrá el contratista de ingeniería 
llevar a cabo la ingeniería detallada, además de proporcionar otros servicios 
como el de construcción, para el proyecto contemplado en el contrato. 

Deben detallarse con exactitud, los servicios que cada una de las partes 
proporcionará, con el fin de establecer una división de responsabilidades bien 
definida. 


3) Fiscalización: 


En la mayoría de los contratos de ingeniería, al estar las 
responsabilidades de las partes sumamente ligadas; y con la finalidad de 
poder alcanzar un funcionamiento integrado, se hace necesario prevenir 
ciertos problemas de contacto. 

Durante el diseño y construcción de la planta, puede haber 
determinadas esferas en las que la empresa de ingeniería pida al proveedor 
de procesos (directamente o por conducto del cliente) que examine o pruebe 
ciertos aspectos del diseño o bien, que esté presente en determinada 
actividad que realice durante la construcción. A esto se le denomina 
"fiscalización". 

Por lo general, el acuerdo contiene cláusulas según las cuales las 
aprobaciones se presentan de "buena fe", pero no tienen por qué ser 
obligatorio para el cliente. En la medida que estas disposiciones relativas a la 
fiscalización, pueden crear una responsabilidad para el fiscalizador, si llegara a 
ocurrir algún desperfecto o mal funcionamiento inesperado, la parte que se 
comprometió a fiscalizar puede verse acusada de negligencia. 


4) Conferencia de diseños: 


En el acuerdo de ingeniería, para poder especificar que servicios van a 
prestarse recíprocamente, debe mediar una reunión de trabajo entre las 
partes, en la cual fijen todos esos servicios y se acuerde la forma en que se 
prestarán, además del tiempo y lugar en que se llevaran a efecto. 

Durante la realización del proyecto, siempre deberá llegarse a acuerdos 
sobre situaciones conflictivas y urgentes que se susciten, las cuales deben ser 
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resueltas en forma rápida; por estas razones se recomienda que en el 


clausulado del contrato se consigne un acápite especifico, donde se 
establezcan los mecanismos consultivos entre las partes, por medio de los 
cuales se resolverán estas situaciones. 

Por esto se realizan las denominadas "conferencias de diseño". Ellas han 
de efectuarse cuando haya entrado en vigor el contrato, y tienen por objeto 
los detalles del proyecto. La conferencia es particularmente importante 
cuando el KH. es complejo y cuando la entrega del conocimiento no ocurrirá 
hasta que se hayan celebrado los acuerdos de KH. y de ingeniería. 

En una o varias reuniones, se llegará a acuerdos los cuales se 
consignarán en actas firmadas por los especialistas de las partes. Estos 
acuerdos serán obligatorios para las partes. 

En síntesis, la finalidad principal de las conferencias de diseño, es que de 
esta forma se le da validez jurídica, a los arreglos que los especialistas hagan 
durante la marcha del trabajo. 


5) Fórmulas de pagos: 


El pago en este tipo de contratos se realiza, a traves, de cantidades 
globales o montos fijos considerables; en los casos de empresas que estén 
prestando servicios en países en desarrollo, se recomienda que los pagos se 
efectúen durante las etapas del proyecto en relación a parcelas del trabajo, 
pues de este modo, el control que de los servicios puede realizarse, se 
concreta en una forma mucho mas efectiva. 
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6.- CONTRATOS INFORMATICOS: 


a.- Nociones sobre la Informática: 


En el momento en que la sociedades producto de los avances en 
materia científica y tecnológica, se vieron en la necesidad de manejar grandes 
cantidades de información, o de tener que realizar operaciones de cálculos 
complejos, en cada vez menores tiempos de trabajo, surge una etapa de 
automatización de dichas sociedades y junto con ella vino el surgimiento de la 
informática. 


Informática, es una palabra reciente, sugerida en 1962 por el Francés 
Philippe Dreyfus, la cual se encarga del tratamiento lógico y automatizado de 
la información, para una mejor toma de las decisiones. **? 

La herramienta por medio de la cual la Informática se nos presenta en 
la vida, es la computadora; esta es "un dispositivo capaz de aceptar la 
información, procesarla y entregar los resultados de este proceso en forma 
operante". 


Una computadora está formada básicamente por los siguientes 
elementos: 


1) Hardware: Constituido por las partes mecánicas, electromecánica y 
electrónicas, como estructura física de las computadoras y encargadas de la 
captación, almacenamiento y procesamiento de información, así como de la 
obtención de los resultados. 


2) Software: Constituido por el soporte lógico formado por el conjunto de 
instrucciones destinadas al tratamiento un problema dado. 

Los términos software y programas de computación son utilizados como 
sinónimos, sin embargo la mayoría de los autores considera que el software es 
un término de mayor alcance; pero para efectos didácticos se les suele 
considerar como sinónimos y en este caso haremos lo mismo. 

402 ? Julio Téllez Valdés, "Derecho Informático", Edit. Instituto 


de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1987, primera Edición, 
pág.11. 
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b.- Los Contratos Informáticos: 


El Derecho no ha podido quedarse al margen de estas nuevas 
realidades, y es así como los sistemas jurídicos en una mayor o menor medida 
se han debido adecuar a estas nuevas situaciones y entrar a participar en un 
campo que para algunos podría ser algo privativo de las disciplinas científicas 
o matemáticas. Esto no es así, por el contrario, el derecho ha visto surgir una 
nueva rama, que se denomina Derecho Informático, la cual estudia a la 
informática como una rama auxiliar (informática Jurídica) y que tiene como 
objeto de estudio a la misma informática (derecho de la Informática). 


Dentro del estudio de la rama del derecho de la informática, es que se 
incluyen los contratos que van a ser objeto de estudio en este acápite, los 
Contratos Informáticos. 


Contratos Informáticos, son: "aquellos acuerdos entre partes, que 
crean, conservan, modifican o extinguen derechos y obligaciones relacionados 
con los sistemas, subsistemas o elementos destinados al tratamiento 
sistematizado de la información".** 

Para los efectos de determinar sobre que recaen en forma específica 
este tipo de contratos, es que se utilizan dos criterios básicos: 


1) Criterio funcional: Las prestaciones del contrato, se relacionan con el 
tratamiento sistematizado de la información. 


2) criterio estructural: Las prestaciones se relacionan con el equipo 
físico, el soporte lógico, la organización, la información, los suministros, la 
interacción de los elementos anteriores con el medio ambiente y los 
elementos o relaciones que integran los sistemas. 


Los contratos informáticos tienen una importancia fundamental en la 
regulación de las realidades informáticas, debido a que en este campo, no 
existe en la mayoría de los países una regulación legal que sea lo 
suficientemente acabada y exacta, con lo cual la redacción y negociación de 
estos contratos, se ha convertido en la única oportunidad en que las partes 
puedan lograr una regulación con el grado de precisión que requieren las 
circunstancias. 

20 ?* Julio Tellez Valdés, "Contratos Informáticos", Edit. 


Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. , México, 1980, pág. 
17. 
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A tal punto llega la redacción de este tipo de contratos para las grandes 


empresas informáticas, que existen dentro de ellas, departamentos 
especiales, conformados por equipos interdisciplinarios compuestos por 
abogados, contadores, ingenieros, psicólogos, etc., los cuales tienen en sus 
manos la labor de alcanzar acuerdos lo mas beneficioso posible para la 
empresa, y de suplir estos vacíos legales. 


C.- Partes del Contrato:!** 
1) Proveedores: 


Son las personas naturales o jurídicas, dedicadas en general a la 
construcción, distribución y venta de equipos, así como a la prestación de 
servicios informáticos, cuyas prestaciones consisten básicamente en 
obligaciones de dar y de hacer. 


Las principales obligaciones del proveedor son: 


- Salvaguardar los intereses del cliente y darle consejo e información. 

- cumplir con la entrega de los bienes o con la prestación de sus servicios 
dentro de los plazos estipulados. El incumplimiento de los términos o plazos 
permite al cliente establecer una demanda en reclamo de los daños y 
perjuicios motivados por el retraso o bien llegar a la misma rescisión del 
contrato. 

- Realizar las prestaciones conforme a los establecido en las cláusulas del 
contrato. 

- Garantizar los vicios ocultos y la evicción que pueda llegar a tener la 
prestación realizada. Esto en el caso que se trate de una compraventa se 
refiere necesariamente a las normas contenidas en el CC., arts. 1837-1857. 


2) Usuarios: 

Son todas aquellas entidades públicas o privadas, o individuos que 
requieren satisfacer determinadas necesidades a través de los bienes 
informáticos. Es la persona jurídica o natural que recibe la prestación de dar o 
hacer por parte de los proveedores. 


Entre las principales obligaciones de este, tenemos: 


- Informarse, documentarse, visitar exposiciones y demostraciones de 
equipo o de servicios informáticos en general, solicitar folletos explicativos 


14? Julio Téllez Valdés, op. cit. N2 94, pág. 22. 
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sobre las características o funcionamiento de los centros de cómputo, así 


como de los programas existentes. 


- Determinar de forma precisa sus necesidades de automatización, fijando 
y comunicando sus objetivos precisos. 


- Entregar al proveedor informaciones exactas de su empresa, 
acompañadas de documentos, gráficas, proyectos, etc. 


- Capacitar adecuadamente a su personal para el manejo de los servicios 
informáticos comprendidos en el contrato. 


- Aceptar y recibir el material o los servicios que ha solicitado. Adaptar 
ese material a sus propias necesidades. 


- Pagar el precio convenido según las modalidades acordadas en el 
contrato. 


d.- Tipos de Contratos Informáticos: 


Existen diferentes maneras de clasificar a este contrato, generalmente 
se le refiere de la siguiente forma: ** 


1) En cuanto al objeto del contrato: 


a) De Desarrollo de Software. 
b) De Bienes. 
- Compraventa de software (programas). 
- Compraventa de Hardware (Equipos). 
- Suministro de refacciones. 
- Arrendamiento Comercial. 


c) De Servicios. 


- Mantenimiento correctivo y preventivo. 
- Asistencia Técnica. 


d) Capacitación. 


165 ? Luisa de la Luz Liendo Galindo; "La Regulación Jurídica de 


la Transferencia de Programas de Cómputo", Tesis de Licenciatura 
en Derecho, Universidad de La Salle, 1990, pág. 73. 
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2) En cuanto a la modalidad que puede revestir: 


a) Contratación Llave en mano: En este el proveedor toma a su cargo la 
construcción e instalación de un sistema informático en condiciones de 
funcionar. Importa una obligación de resultado para el proveedor. 


b) Prestación Informática: Este tipo de contratos relativos a una 
prestación informática determinada, es quizás el mas común de los contratos 
informáticos, por ejemplo la renta de un programa de computo para la 
automatización de un proceso productivo. 


c) Contratos Complejos: Estos abarcan mas de una prestación 
informática y que son los mas frecuentes, por ejemplo, la provisión de equipo, 
asistencia técnica y mantenimiento, todas estas en forma conjunta. 


El Doctor Téllez Valdés, menciona sólo de forma enunciativa, una serie 
de contratos que pueden encasillarse dentro de las categorías de contratos 
informáticos, estos son:** 


- Licencia de uso de programas. 

- Desarrollo de programas. 

- Compatibilización de equipos. 

- Contratos de programa-producto. 

- Contrato de adquisición de programas. 
- Contratos de material o de sistema. 

- Contrato de mantenimiento. 


e.- Celebración del Contrato:!*” 


Para establecer un vínculo contractual mas acabado, y evitar de esta 
forma la dificultades futuras entre las partes, es conveniente que estas, estén 
compenetradas de los compromisos que se van a contraer; por esta razón, 
hay que tener claridad en cada una de las etapas de celebración del contrato, 
en las cuales se va fijar el acuerdo. 


1) Relación Precontractual: 


En esta se realiza el análisis, estudio y negociación previa a la firma del 
contrato y se establece a través de dos procedimientos, estos son, el estudio 


156? Julio Téllez Valdés; op. cit. N2 94, pág. 99. 


1 * Julio Téllez Valdés; op. cit. N% 95, pág. 28. 
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previo o de oportunidad, y el estudio de viabilidad. 


En el estudio de oportunidad, el eventual usuario analiza sus 
necesidades inmediatas de informatización a efecto de evaluar las condiciones 
económicas, técnicas, financieras, etc., que justifiquen la celebración del 
contrato. En este análisis, se determinará la oferta de bienes y servicios que 
presentará el proveedor. El problema que puede presentarse al realizar este 
estudio, es que por su obvia falta de conocimientos especializados, el usuario 
puede quedar un poco a merced del proveedor, en cuanto a las informaciones 
que le entregue, por estas razones se recomienda consultar con otros 
especialistas, aparte del proveedor. 


En el estudio de viabilidad, el proveedor, precisa las aplicaciones 
informáticas que este puede prestar para satisfacer las necesidades del 
usuario. Para esto debe responder todos los cuestionarios y preguntas que le 
formule, así como dar un acabado detalle de las necesidades que este tiene. 

El usuario debe utilizar un documento denominado cuaderno de 
cargos, en el cual el proveedor se basará, pues en el constan las situaciones 
antes dichas, y en base a este cuaderno realizará sus ofrecimientos 
informáticos. 

De estos primeros pasos del contrato, se deriva que el usuario haga una 
adecuada exposición de sus necesidades informáticas y como consecuencia de 
ello, una adecuada elección de las proposiciones que le formulen los 
proveedores. 

De esta etapa el usuario podrá obtener que aún antes de hacer la 
elección, en base a un conjunto de criterios, podrá encontrar una solución 
óptima, de manera de no escoger productos o servicios de una mayor 
magnitud a las necesidades 
reales que este tenga. Así podrá determinar el equipo que va a adquirir, la 
compatibilidad con los materiales de la empresa, su costo, la efectividad, la 
rapidez, condiciones de instalación y mantenimiento que este requerirá. 

Esto es muy importante, porque los proveedores en la mayoría de los 
casos, tratarán de ofrecer y vender bienes y servicios mayores a las 
necesidades reales de los usuarios, lo cual hace que los gastos sean mayores; 
con seguir los consejos anteriores se pueden evitar esta situación. 


2) Relaciones Contractuales propiamente tales: 


Los contratantes han llegado a totales acuerdos en cuanto a las 
condiciones del contrato, y rubrican esta situación por medio de la firma de un 
documento en el cual se exterioriza este consentimiento. 
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Al proveedor le interesa llegar lo mas rápido posible a la firma del 
contrato para asegurar la negociación; por otra parte, al usuario le interesa 
firmar para evitar alzas de precios en la negociación y los bienes o servicios 
comprometidos. 


Se establece un plazo para la entrega de los bienes o la prestación de 
los servicios, una vez que se ha firmado el contrato; en caso de atrasos o 
incumplimientos, se señalan cláusulas penales e indemnizaciones por estas 
situaciones. 


f.- Cláusulas del Contrato:!** 


E A continuación entregamos las principales y mas comunes cláusulas que 
se presentan en este tipo de contratos: 


1) Definiciones: 


En este tipo de contratos, se suelen usar una serie de vocablos o 
palabras de carácter técnico, las cuales no son de uso general, por lo que 
deben ser definidas en el contrato para evitar confusiones al momento de 
ejecutar el contrato. 

Estas confusiones o mal interpretaciones pueden dar lugar a equívocos 
de tal magnitud, que los derechos y obligaciones de las partes pueden ser 
afectados, por no haber entendido las partes ciertas palabras o haberlas 
entendido de manera diferente a su sentido natural. 

Se deben incorporar anexos con definiciones claras, precisas, sintéticas 
y completas. 


2) Control supervisión y acceso: 


Se debe ejercer un estricto control sobre los bienes adquiridos o los 
servicios prestados; es conveniente un asesoramiento externo y especializado, 
para vigilar el buen desarrollo de esas materias. 

Se debe prestar un óptimo servicio de mantención a los equipos, así 
como realizar un control moderado sobre los funcionarios del proveedor que 
laboren con el usuario para evitar trabajos negligentes o poco profesionales, 
que dieran lugar a demoras, desperfectos o gastos en honorarios en favor del 
proveedor. 


8? Leticia Mota A.; op. cit. N2 5, pág. 153. 
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En la mayoría de los contratos se establecen cláusulas de este tipo, en 
las cuales se considera la capacitación del personal de la empresa usuaria, 
debido a la complejidad y novedad de la mayoría de los servicios informáticos. 

Se señalará el tiempo y duración de este servicio, días y horas a 
realizarse. El lugar será por lo general el que determine el usuario. 

En el contrato se considerará ciertas situaciones que no estén 
comprendidas en el contrato inicial, y respecto de las cuales estará obligado a 
prestar este servicio de asistencia, como podría ser la posterior adquisición de 
un nuevo programa de computo, el cual requiere de una especial capacitación 
del proveedor, que en caso de no prestarse dejaría al usuario en situación 
desmejorada en relación a sus competidores. 

Se consignarán las condiciones bajo las cuales se prestará este servicio. 


4) Secreto y confidencialidad: 


El proveedor debe dar un carácter estrictamente confidencial a las 
informaciones y antecedentes que sobre su situación entregue el usuario; en 
caso contrario, cuando se produzca una filtración de antecedentes o 
informaciones importantes, el contrato debe contener la sanciones para el 
proveedor, por esta negligencia o actitud dolosa, dando lugar a sanciones 
civiles o criminales, según sea el caso. 


5) Garantías y responsabilidad: 


El proveedor debe garantizar el buen goce y disfrute de los bienes o 
servicios informáticos que preste el usuario, por lo que debe garantizar: 


a) Su funcionamiento por un tiempo determinado, por lo general 6 a 12 
meses;, luego del cual se celebra un contrato de mantenimiento. 


b) El proveedor se compromete a entregar al usuario, aquello acordado por 
las partes. 


c) A responder por todas las garantías que digan relación con la calidad y 
buen funcionamiento de los equipos o servicios comprometidos en las 
obligaciones del proveedor. 


6) Cláusulas diversas: 


Son aquellas que las partes acuerdan incluir en el contrato para una 
mejor relación contractual. Muchas de estas se refieren a un concepto en 
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especial y representan una limitación en la responsabilidad de las partes, por 


general, a favor de los proveedores. 
Por citar algunos ejemplos de estas cláusulas, tenemos: 


- Cláusula de no solicitud de personal: 


En esta, el usuario se compromete a no contratar al personal del 
proveedor para que trabaje con el. Esta cláusula se interpreta como una 
obligación de no hacer. 


- Cláusula de restricción de acceso al equipo: 


En la cual se libera al proveedor, de responsabilidad por defectos o mal 
funcionamiento del equipo o servicio, en caso que haya habido intervención de 
terceras personas en esos equipos o servicios, y estos no hayan sido 
autorizados o hubieran sido de la confianza del proveedor. 
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ANEXOS CAPITULO TERCERO: 


FORMULARIOS DE CONTRATOS TIPO. 
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FORMULARIO DE CONTRATO DE LICENCIA: 
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En Santiago de Chile, a ... de............. ¡de 199,, comparecen: 

DORA atan NS , hacionalidad.................. ; 
estado CiVilina................ ¿2 260 CO MICINO” ¡Mr cdaiddd $ aras , en 
representación denia da , (si es una sociedad, razón 
social y Rut.), en adelante licenciante; y DON....oooocccnccn conoconoccnnnnnnncnoncnnnncnnnos , Rut 
cts loa , de nacionalidad................. , estado Civil:............. con domicilio 
ON iisrina aoalsa , actuando en representación de .0oncccccccncnnncconcnnnnnnnnons ; 


en adelante licenciatario; todos mayores de edad, a quienes conozco por 
haberme exhibido sus cédulas de identidad, los que exponen lo que a 
continuación se expresa: 


PRIMERO: La Sociedad.............. , €es titular del derecho de dominio 
de ler (marca comercial, patente de invención, diseño industrial, o 
modelo de utilidad), la cual se encuentra debidamente registrada en la 
República de Chile, en el registro que para esos efectos lleva el Departamento 
de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 


SEGUNDO: Por la presente escritura, la 
SOCIO cidad a , Otorga licencia para el uso del 
privilegio industrial antes descrito (puede señalarse nuevamente), en forma 
exclusiva, en todo el territorio nacional, así como en el extranjero, a 
A La presente licencia, no importa una transferencia del 
dominio de este privilegio, sino que faculta al licenciatario, para el uso y goce 
en forma tranquila, pacífica y en forma exclusiva de dicho privilegio, con la 
expresa prohibición de ceder a terceros los derechos derivados de este 
contrato; así como se le prohíbe también, la facultad de otorgar sublicencias a 
terceros, sin autorización expresa y anotada al reverso de este contrato, por el 
propio licenciante. 


En caso que el licenciatario desee subcontratar con terceros, en algún 
aspecto relativo a esta licencia, deberá existir aprobación expresa del 
licenciante, la cual también deberá anotarse al reverso de este contrato; el 
incumplimiento de esta exigencia será causal de terminación del contrato ipso 
facto. 
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TERCERO: 


El licenciante estará obligado a presentar el último día hábil 
anterior al vencimiento del privilegio industrial, los comprobantes de pagos 
hechos por este, para la renovación del privilegio industrial ante el Ministerio 
de Economía. 


CUARTO: 


El licenciatario estará obligado al pago de la suma 
dei (en números y palabras), por concepto de contraprestación 
de esta licencia. El pago se hará en efectivo, el día.............. 


QUINTO: 


El licenciante estará facultado para fiscalizar y verificar los 
productos fabricados por el licenciatario, derivados de este contrato, para lo 
cual, deberá avisar al licenciatario con ....... , de anticipación, a la realización de 
la visita. 


SEXTO: 


La vigencia de este contrato, será de 5 años contados de esta 
fecha, renovable tácitamente por el mismo período (u otro que se determine), 
salvo aviso contrario, dado con seis meses de anticipación, a la fecha de 
vencimiento, por medio de carta certificada enviada al domicilio de la otra 
parte. 


SEPTIMO: 

Si durante la vigencia de este contrato venciera la vigencia del 
privilegio industrial que da origen a este contrato, el licenciante estará 
obligado a solicitar su renovación, tantas veces como sea necesario, hasta 
completar la duración del contrato o su renovación, según sea el caso. 


OCTAVO: 


El licenciante estará obligado a proporcionar al licenciatario toda 
la asistencia técnica relativa a la licencia, de la cual se dejará constancia en un 
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documento anexo a este contrato; en este se especificará el tipo de asistencia, 


el tiempo y lugar en que se prestará la misma. 


NOVENO: 


Estará obligado el licenciatario a cuidar y conservar la tecnología 
respecto de la cual se le ha concedido la licencia; así mismo, estará obligado al 
pago de todos los daños y perjuicios que se pueda causar al licenciante por el 
mal uso de la licencia. El incumplimiento por alguna de las partes 
contratantes, de las obligaciones derivadas del contrato, dará derecho a la 
parte que haya cumplido sus prestaciones, a dar por terminado el contrato 
ipso facto o de pleno derecho, sin perjuicio de las acciones que pudieran 
corresponderle. 


DECIMO: 


Todas las dificultades que ocurrieran durante la vigencia de este 
contrato, en lo relativo a su interpretación, aplicación o cumplimiento, 
liquidación y pagos, que no pueda ser resueltas por las partes de común 
acuerdo, serán resueltas por un juez arbitro arbitrador, quién actuará en única 
instancia sin forma de juicio, no siendo sus resoluciones susceptibles de 
recurso alguno, ordinario o extraordinario, a los que renuncian expresamente 


las partes. Para tal cargo se designa al Abogado 
Do Nidia ad , domiciliado €N ..... coccccccccnccnnnnnnnnos , y 
en subsidio a DOM > ¿aria ; con domicilio 
A . Si estos no quisieran o no pudieran aceptar sus 


cargos, la designación del árbitro se hará de común acuerdo; en caso contrario 
la designación del árbitro la hará la justicia ordinaria, en cuyo caso el árbitro 
será de derecho. La remuneración del árbitro será de S....... coccccccnnno , la que 
será pagada al contado, al término de su gestión. 
DECIMOPRIMERO: 

Para todos los efectos del presente contrato las partes fijan como 
domicilio la comuna de Santiago. 


DECIMOSEGUNDO: 


Se faculta al portador de copia autorizada de este contrato, para 
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solicitar las inscripciones respectivas en el Registro de Propiedad Industrial, 


que para estos efectos se lleva en el Ministerio de Economía, así como todas 
las inscripciones, anotaciones o subinscripciones que fueran procedentes. 


DECIMOTERCERO: 


Los poderes de los representantes de las respectivas sociedades, 
se justifican por medio de las escrituras públicas otorgadas ante el 
Notario........ la cual se encuentra anotada en el repertorio Nf£...... , con 


En señal de aceptación, firman ante mí 


FORMULARIO DE CONTRATO DE KNOW-HOW: 
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En Santiago de Chile, a ..de...... de 199.., entre: La 
SOCISOSd pita 


a tl , con domicilio en  calle.................., representada por 
DO still , de nacionalidad................. , Rut.(o pasaporte 
en caso de ser extranjero), en adelante comunicante; y la Sociedad.......... ; 
con domicilio en calle ................ , de la Comuna de ..... 

representada por DON ..ccocccccccccncccnccns , de nacionalidad  ........... , en adelante 


beneficiario, quienes viene y exponen lo que a continuación se expresa: 


DECLARACIONES 


PRIMERO: 


A tenor que la Sociedad A, ha fabricado después de muchos años 
las instalaciones de ......mcoccc... , y ha adquirido una basta experiencia y 
renombre mundial en este campo. A que el éxito de tales instalaciones se 
debe particularmente al aparato ............. , que permite según una técnica 
totalmente nueva, la producción de ....... , y que dicho aparato ha sido logrado 
después de largas y onerosas investigaciones. 


Que dicho aparato puede ser utilizado además en las siguientes 
operaciones o procedimientos productivos ........ lo que resulta interesante 
para la producción de ......... , debido a la disminución de costos en la misma. 


SEGUNDO: 


para los cuales desea utilizar el procedimiento de propiedad de la Sociedad A. 

La Sociedad B, ha llegado a la conclusión que el procedimiento 
utilizado por la Sociedad A, es de total avance en materia tecnológica, y que 
además la Sociedad A, reúne las garantías exigidas para fabricar los 
aparatos ..... , de manera satisfactoria. 
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TERCERO: 


La Sociedad B, ha tenido ocasión de examinar por sí misma la 
posibilidad de fabricación del producto señalado anteriormente con el 
procedimiento en cuestión, para lo cual, ha tenido oportunidad de conocer 
este procedimiento en base a la propia comunicación que ha hecho el 
comunicante, para lo cual le fue entregada toda la información referida 
dY urpcionas rilra  Dra , además de  presenciarla 
personalmente €n ... .......... , y sobre la cual ha adquirido el compromiso de 
mantener el secreto de esta divulgación parcial, por el plazo de..... años. (igual 
a la duración del contrato) 


OBJETO DEL CONTRATO 


CUARTO: 


El comunicante se obliga a proveer al beneficiario, toda la 
información relativa, al aparato...... y sus métodos de producción, incluso las 
técnicas o secretos de fabricación, de manera que un técnico de buen nivel, 
pueda realizarlo en un tiempo de adaptación y entrenamiento que le será 
prestado por el comunicante en ........ meses. 


LIMITACIONES: 


QUINTO: 


El beneficiario podrá vender aparatos ...., solamente en los 
siguientes países....... ; el beneficiario no podrá fabricar ni utilizar el objeto de 
este contrato en otros territorios que los indicados. 

El beneficiario, sólo podrá exportar a ........... 

y se obliga pagar una multa de $....... , en caso de realizarse una exportación 
fuera de los territorios arriba indicados. 


El beneficiario se obliga a tomar las medidas necesarias para 
evitar que se realicen exportaciones de los objetos comprendidos en este 
contrato, a los territorios vedados. Si pese a ello se les llegara a exportar, el 
comunicante podrá poner término al contrato por simple comunicación escrita. 
Podrá reclamar el comunicante, indemnización por daños y perjuicios por toda 
violación a estas disposiciones. 
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SÉXTO: 


El comunicante otorga exclusividad al beneficiario en los 
siguientes términos: 


a) No otorgará comunicación alguna y análoga a la contenida en este 
contrato, para la fabricación de  ........... , a ningún otro fabricante 
Latinoamericano. 


b) Se reserva el derecho para seguir utilizando el objeto del presenta 
contrato, para la fabricación del producto..... 


c) El contrato se celebra teniendo en cuenta la personalidad y reputación 


del beneficiario, con lo que este no está autorizado para ceder este contrato, 
subcontratar ni otorgar sublicencias. 


ASISTENCIA TECNICA: 


SEPTIMO: 

El comunicante se obliga a entregar en el plazo de. ....... , días 
contados desde la fecha de celebración de este contrato, copias de planos, 
dibujos y procedimientos técnicos necesarios para la producción de...... , los 


cuales deberán incluir un detalle técnico de implementación del 
procedimiento. 

Deberá proporcionar de forma clara y precisa en lenguaje .......... , 
todos los elementos secretos de esos procedimientos. 


Todo el material que se entregue no podrá ser utilizado para otros 
fines que los arriba descritos, o que sean diferentes a la ejecución natural del 
contrato. 


OCTAVO: 


El comunicante proporcionará el personal necesario y 
especializado, para el traspaso de los conocimientos técnicos que requiere el 
procedimiento objeto de este contrato. 


; o.  ¡Error!Marcador no definido. 
Corresponderá al beneficiario el pago de los gastos y 


emolumentos de dicho servicio al comunicante, conforme a lo indicado a 


NOVENO: 


El comunicante adquiere el compromiso de adiestrar y capacitar al 
personal del beneficiario en la fabricación de... 
A os eco , Utilizando el procedimiento objeto de 


este contrato, todo lo anterior en los siguientes 
CTS roo 

MEJORAS: 
DECIMO: 


El comunicante se obliga a comunicar al beneficiario, todas las 
modificaciones que se operen sobre el objeto del KH. y que contribuyan a 
perfeccionar la fabricación o a reducir el precio de reventa del producto. Dicha 
comunicación es obligatoria. 


CONTRAPRESTACIONES: 
DECIMOPRIMERO: 


El beneficiario se obliga a pagar al comunicante como 
contraprestación de este contrato: 


a) La suma 08 $... , ala firma del presente contrato. 


b) La suma de $.......... , por cada aparato vendido. A tal fin, se realizará 
cada trimestre un recuento de los aparatos vendidos. 


La mora en los pagos trimestrales, dará lugar a la aplicación de los 
siguientes intereses,....cocccoccocccon.. 


ce : ¡Error!Marcador no definido, 
Si el beneficiario no efectúa el pago en los términos convenidos, el 


comunicante se reserva el derecho de rescindir el presente contrato, después 
de la mora, y de exigir la devolución de la documentación entregada. 


VIGENCIA DEL CONTRATO: 


DECIMOSEGUNDO: 


El presente contrato tiene una duración de ............. , a contar de 
esta fecha. 

A la expiración anticipada, normal o prorrogada del presente 
contrato, el beneficiario se obliga a no continuar usando el KH., concedido o de 
dejar esta actividad. 

Este se compromete a restituir dentro de los ..... días siguientes a 
la terminación del contrato, todo el material entregado por el comunicante, al 
beneficiario, sin poder conservar reproducciones, copias o fotocopias. 


DERECHO APLICABLE: 


DECIMOTERCERO: 


A este contrato le será aplicable, la legislación .................... ' 


ARBITRAJE: 


DECIMOCUARTO: 
Todas las controversias que surgieran con motivo de la 
interpretación del presente contrato, serán resueltas definitivamente por un 


juez árbitro arbitrador. Será designado juez el Abogado 


A , con domicilio en. ............... y a falta de este, será 


; ¡Error!Marcador no definido. 
Si alguno de estos no pudiera o no quisiera ocupar el cargo de 


juez, será designado un juez árbitro, por acuerdo de las partes. A falta de este 
acuerdo será designado por la justicia ordinaria. 


La remuneración de este juez árbitro será de $........ , la que será 
pagada al término de su gestión. 


NOTA: 


Este modelo ha sido realizado sobre la base de un contrato que 
tuve a la vista sobre la fabricación de un producto relacionado con la industria 
química. 

Para la inclusión de cualquier otra cláusula, recomiendo la lectura del 
capítulo tercero en el punto F, donde se analizan las cláusulas tipo contenidas 
en la mayoría de los contratos tecnológicos. 


¡Error!Marcador no definido. 


CONTRATOS DE FRANQUICIA 


A continuación se presentan tres diferentes contratos de 
franquicia, de diferentes niveles de complejidad extractados de situaciones 
reales y de aplicación en nuestro país. 


ll Franquicia |: Franquicia de productos alimenticios marca Piri 
(ficticio), nivel básico con poco detalle en elaboración contractual. 


+ Franquicia ll: Franquicia de Institución comercial chilena, de 
venta de comida rápida, de mediana elaboración contractual. 


Ed Franquicia lll: Franquicia de Institución comercial extranjera de 
venta de productos de pastelería (Donas), con una gran complejidad y detalle 
en su elaboración contractual. 


¡Error!Marcador no definido. 
* FRANQUICIA 1: 


FORMULARIO DE CONTRATO DE FRANCHISING: 


En Santiago de Chile, a .. de. ..... de 199..; de una parte la 
Sociedad............. , constituida por escritura pública otorgada ante el Notario 
A A 
aaa , de .........., domiciliado en  ..........., el día ................. €n adelante 
franquiciante, la cual se encuentra representada por 
DON ml Oi 
A , cuyos poderes figuran en la antedicha escritura; y por la otra 
parte la Sociedad. ut a o ,constituída por 
escritura pública otorgada ante el Notario Público DON .....cccoocccccccncnnonnnos , COn 
COMICIO: MA ari O Us (1- AA ; en adelante 
franquiciatario, la cual se encuentra representada por 
DO indio , poderes consignados en la misma escritura 


anterior; quienes acuerdan y exponen lo que a continuación se expresa. 


PRIMERA: 


La Sociedad franquiciataria ......... , es designada Concesionaria 
en exclusiva a partir de esta fecha de la Sociedad franquiciante .............. , en la 
ciudad de Santiago para la producción, venta, comercialización, promoción y 
toda otra actividad comercial relacionada con los productos alimenticios de 
marca PIRI, y 


SEGUNDA: 


El franquiciatario se compromete a realizar la producción, venta, 
servicios de postventa, promoción y asistencia técnica de todos los productos 
descritos en la cláusula primera, objeto de este contrato de franchising, 
conforme a los documentos en los cuales se contienen las exigencias 
impuestas por la sociedad franquiciante para todas sus franquiciatarias, de 


. ¡Error!Marcador no definido. 
manera que en la ciudad de Santiago, la sociedad franquiciataria actúe de 


igual como lo hace la Sociedad franquiciante en los lugares donde está 
instalada. 


Los requisitos y exigencias de la Sociedad franquiciante se 
encuentran contenidos en la copia entregada al franquiciatario, con 
fecha ....mmmcococo.. , documentos otorgados ante Notario Público Don ................. : 


TERCERA: 


La Sociedad franquiciante, se obliga a proporcionar a la 
franquiciataria toda la tecnología requerida para la fabricación de los 
productos alimenticios Piri, mediante la entrega de los manuales técnicos, 
comerciales, de publicidad y ventas, en el momento de la firma de este 
contrato. Así como capacitar a las siguientes personas de confianza del 
franquiciatario, durante un período de dos meses en .......... , para que se 
compenetren del manejo, producción y comercialización de estos productos. 
(se designan a las personas, que serán capacitadas). 


Estará obligado además a la entrega de todos los insumos necesarios 
para la fabricación de estos productos, en especial de las recetas secretas 
para la fabricación de ............ En caso de cualquier complicación en los 
procesos productivos iniciales, hasta un período de .... meses desde la firma 
de este contrato, estará obligado a prestarle asesoría en cada uno de los 
aspectos relacionados con este contrato, a petición expresa del 
franquiciatario, mediante una carta certificada, enviada con. ..... días de 
anticipación. 


CUARTA: 


Se obliga el franquiciante, a respetar el derecho de exclusividad 
territorial concedido al franquiciatario, no entregando otros derechos similares 
a terceros mediante la celebración de otros contratos que recaigan sobre el 
mismo objeto de este. 


QUINTA: 


El franquiciatario se obliga a realizar un mínimo de ventas de 
fs ; por las cuales tendrá una comisión de ....% de su importe bruto, 
corriendo de su cargo todos los gastos, impuestos y comisiones que el 


] ] ¡Error!Marcador no definido. 
contrato implique. 


En caso de no alcanzar este nivel mínimo de ventas la comisión 
será de .... %. 


SEXTA: 


El franquiciatario se compromete a mantener en bodegas, la 
cantidad de .............. de los productos Piri, así como de los insumos para la 
fabricación de estos. 


Para cumplir con lo anterior, el franquiciante se obliga al envío 
todos los días ....... de cada mes, la cantidad de ...... , de estos productos. 


SEPTIMA: 


El franquiciatario abonará todos los días .... de cada mes, el 
importe por las ventas del período, mediante un depósito en la cuenta 
corriente del BANCO ; SUCuUrSal.! ¡adictas ; 


OCTAVA: 


El franquiciatario se compromete a la instalación de ...... , locales 
de venta de estos productos, en la Ciudad de Santiago, así como usar en ellos 
la respectiva marca comercial que se encuentra registrada ante el 
departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, con el 
número de registro ......... A A 


El franquiciante, deberá otorgar su aprobación a los locales de 
venta de estos productos, los cuales deberán cumplir con las características 
básicas consignados en los documentos entregados al franquiciatario en este 
acto. 


Todos los gastos e impuestos que conlleve la puesta en marcha y 
explotación de estos locales de venta serán de cargo del franquiciatario. 


NOVENA: 


El franquiciante podrá inspeccionar y visitar todos los locales de 


e ¡Error!Marcador no definido. 
venta de los productos Piri, cuantas veces sea necesario, previo aviso de .... 


días de anticipación a la inspección. Este aviso será enviado 


DECIMA: 


El franquiciatario, no podrá realizar en el territorio que abarca este 
contrato, ni en cualquier otro que no se le haya autorizado, por su cuenta o 
por cargo de terceros, operación o gestión alguna referentes a la venta, 
comercialización, distribución o promoción publicitaria de productos similares 
a los que son objeto de este contrato. 


DECIMOPRIMERA: 

La duración de este contrato es de. ..... años, prorrogable 
tácitamente por igual período, salvo aviso de terminación, enviado por carta 
certificada al domicilio de la contraparte, con un anticipo de ...... meses a la 


fecha de término del contrato. 


DECIMOSEGUNDA: 

El incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
estipulaciones de este contrato, dará lugar a la inmediata terminación del 
mismo, y las indemnizaciones correspondientes en caso de culpa o dolo de la 
otra parte. 


DECIMOTERCERA: 


Las partes fijan domicilio en . ........ , y se someten a los juzgados y 
tibunales de errar 


En señal de aceptación, firman 


¡Error!Marcador no definido. 
* FRANQUICIA !!: 


CONTRATO DE FRANQUICIA 


LOMO S.A. 
A 

Comparecen Lomo S.A. Rut Nel incicccn... , representada por 
dol asia , Chileno, casado, Abogado, cédula de identidad 
Nevis o e AN 
rad , Chileno, casado, factor de comercio, cédula de 
identidad NL .cccncc.... , todos domiciliados €N ...occoccccccocincnnnncnonnnnns , en 
adelante "Lomo S.A." o el franquiciante, por una parte, y por la otra, 
COS e RUE ica 
representada POT conccccncccncncnnnnnnncnnnnnns ,, quienes además comparecen por sí, 
a CN 
e rec d etico , Comuna de ..................., en adelante "el Franquiciatario", 
y exponen: 
PRIMERA: 


Lomo es una marca ligada a la elaboración y expendio de 
comestibles, la que tiene mas de 20 años de actividad. Durante este 
tiempo, y gracias a un gran y sostenido esfuerzo, se ha convertido en el 
líder en el rubro de los restaurantes de expendio de comida rápida, y se ha 
ganado el mas alto prestigio del país por la calidad de sus alimentos, precio 
y servicio otorgado a sus cliente, distinguiéndose claramente de la 
competencia por sus productos, locales, colores, marcas y 
emblemas característicos. Esta reputación ha originado una demanda y 


¡Error!Marcador no definido. 
creado una clientela, que es altamente valiosa. 


SEGUNDA: 


Lomo S.A. es propietaria de la marca "Lomo" para 
individualizar servicios de la clase 42, la que está inscrita en el Registro de 
Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de 
Economía, bajo el N? ............ 


TERCERA: 


recia , es una empresa comercial cuyo giro 
es la explotación de restaurantes y actualmente sus socios son los 
SOÑONES ccccocccncccnnnnnnnnns 
A A , la que ha manifestado su interés de explotar el 
restauiranitte.- UDICAO ¡EM iii daa , Comuna 0 - c..occcccc... 
gozando de los beneficios que otorga el ser Franquiciatario de Lomo. 


CUARTA 

Por el presente acto, Lomo S.A. representada por 
o A , otorgan la Franquicia Lomo, a la 
SOC as 


para quien acepta su representante Señor ..ccoocccccccconconcns 
A , para la instalación explotación única, exclusiva y 
específica del local comercial señalado en la cláusula precedente. 


QUINTA: 


El precio de la Franquicia será la suma ascendente al. ..... % 
mensual de las ventas brutas, más IVA, afectas y exentas del local comercial 
que operará la franquicia Lomo y que se individualiza en la cláusula Tercera, 
mas la suma ascendente a un 1,5% mensual de las mismas ventas brutas mas 
IVA, afectas y exentas del local, por concepto de publicidad, promoción y 
marketing, sumas que pagará a mes vencido, dentro de los cinco primeros 
días de cada mes. Al efecto, Lomo S.A. tendrá libre acceso a la contabilidad 
del Franquiciatario para determinar para determinar el valor mensual del 
precio de la Franquicia. 


¡Error!Marcador no definido. 


SEXTA: 


En virtud de la Franquicia, ....ccocccccccconccnncnnnon.. , está autorizado a 
designar el local invidualizado precedentemente con el nombre de Lomo, 
sin añadir palabras o símbolos de cualquier naturaleza, con el objeto de 
expender en este los productos alimenticios propios de la cadena de 
restaurantes Lomo, así también está autorizado a utilizar el nombre en los 
elementos complementarios a la actividad propiamente tal, como por 
ejemplo en servilletas, cartas o menú, individuales, avisos y otros, que 
expresamente y por escrito autorice Lomo S.A. 


Podrá usar las fórmulas, recetarios o protocolos de elaboración de 
los productos expendidos por Lomo, en su cadena de locales, así como 
también podrá usar los nombres o nomenclatura comercial de los mismos 
productos que han hecho conocida a la cadena de restaurantes Lomo S.A. 


Asimismo Lomo S.A. facilita A ......o....o.connnnccncn.... 
el letrero comercial con que se individualiza el local comercial, mientras 
tenga vigencia el presente contrato y cuya mantención será de cuenta del 
Franquiciatario 


SÉPTIMA: 


El Franquiciatario hará la explotación de su local Comercial en su 
exclusivo nombre, a su propia cuenta y propio riesgo,  quedándole 
absolutamente vedado asumir cualquier obligación bajo el nombre de 
Lomo. 


OCTAVA: 


El presente contrato de Franquicia obliga a Lomo S.A. a otorgar 
supervisión técnica e instrucciones en materias gastronómicas, 
publicitarias, contable, de administración y gestión, de presentación del local, 
limpieza e higiene y del servicio en general. Por SU parte, ...ccocccccccnnncnncnnos. 
A LO , se obliga a acatar y respetar fielmente las 
instrucciones señaladas precedentemente así como también a respetar 
fielmente los manuales, las formulas, el recetario o protocolo de 
elaboración de las especialidades servidas en la cadena de locales Lomo, los 
que se entienden formar parte integrante del presente contrato, y además 


¡Error!Marcador no definido. 
se obliga a todo aquello que no obstante no haberse mencionado 


específicamente, es de la esencia e inherente a este tipo de contrato de 
franquicia, todo ello con el fin de preservar el nombre y prestigio de la 
franquicia. Asimismo, Lomo S. A. se obliga a gestionar la compra 


a adquirir por su intermedio, los ingredientes, materiales, productos y otros 
que constituyan parte integrante o la totalidad de cualquier producto o 
bebida fabricada, vendida o consumida en el local del franquiciatario. 


NOVENA: 


Son obligaciones específicas y especiales del franquiciatario, 
las siguientes: 


1.- Ofrecer al público los mismos productos ofrecidos por la cadena Lomo 
y sólo aquellos. Para estos efectos, el franquiciatario deberá operar con la 
carta o menú de LOMO. 


2.- Mantener en buen estado de presentación general el local al cual se le 
otorga la franquicia Lomo y acatar fielmente las instrucciones del 
franquiciante en este sentido. 


3.- Mantener a disposición del público un Libro de Reclamos y Sugerencias. 


4.- Salir en defensa del nombre Lomo, por todos los medios posibles, 
cuando esta se vea amenazado o bien sufra descrédito por los medios de 
comunicación o por otra vía, por actos u omisiones en que puedan tener 
responsabilidad el franquiciatario o sus dependientes, ocurridos en el local o 
fuera de el, haciendo presente QUE ..cccoccccocccocccnnnnonio eorooroonancnnnoncnnonnnnnrnnnnrananannns 
es franquiciatario de Lomo S.A. 


5.- Otorgar libre acceso al franquiciante a la contabilidad para determinar el 
valor mensual del precio de la franquicia. 
DÉCIMA: 

Sólo bajo autorización expresa y por escrito de Lomo S.A. el 


franquiciatario podrá comerciar otra clase de artículos en el local, que no 
sean los propios de la cadena Lomo 


UNDÉCIMA: ¡Error!Marcador no definido. 


El franquiciatario tendrá el derecho de exigir que periódicamente 
sea visitado su local por personal de Lomo S.A. en cumplimiento de la 
obligación de otorgar supervisión técnica y estos provean soluciones o 
mejoras o bien tan sólo expresen su opinión de la marcha de los 
aspectos supervisados. Asimismo, Lomo S.A. tendrá el derecho de 
inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en este 
instrumento, y en especial todo aquello que pueda menoscabar el prestigio 
de Lomo. 


DUODÉCIMA: 


Las partes están de acuerdo que este contrato es intuito 
persona, es decir, que se ha celebrado en consideración a las personales 
cONAICIONES de TON a da UNAS lanas 


y que no obstante ser este contrato celebrado por una persona jurídica, esta 
está formada por dichas personas. 


DECIMOTERCERA: 


El franquiciatario no podrá vender, ceder, transferir o dar 
participación en este contrato a terceras personas, en cualquier forma, sino 
autorizado expresamente por Lomo S.A. Tampoco podrá modificar sus 
estatutos sociales sin dicha autorización. Asimismo, le está vedado al 
franquiciatario asumir la explotación de otro local comercial en el rubro, ya 
sea como persona jurídica o a sus socios como persona natural, no importando 
bajo que nombre se opere este local. 


DECIMOCUARTA: 


El franquiciatario no podrá expender ningún tipo de 
bebida alcohólica en el local, a excepción de cerveza. 


DECIMOQUINTA: 


El presente contrato tendrá una duración de cinco años 
contados desde esta fecha, plazo que se entenderá renovado tácita y 


¡Error!Marcador no definido. 


automáticamente por períodos ¡guales y SUCesSiVOS QU oooocccnoncnonnc.. si 
ninguna de las partes manifiesta a la otra su intención de ponerle termino 
a su vencimiento, con una anticipación mínima de .............. al vencimiento 


del plazo primitivo o de sus prórrogas. Este aviso deberá darse por carta 
certificada al domicilio señalado al efecto por cada parte. 


DECIMOSEXTA: 


No obstante lo dispuesto en la cláusula anterior, el 
contrato terminará anticipadamente en los siguientes casos: 


a) Por infringir el franquiciatario alguna de las prohibiciones señaladas en 
las cláusulas sexta, séptima, duodécima, décima tercera y décima cuarta. 


b) Por infringir el franquiciatario alguna de las obligaciones señaladas en 
las cláusulas octava, novena y décima. 


Cc) Por incurrir el franquiciatario en causales de caducidad del contrato, 
entendiéndose por tales; el hecho de que alguno de los socios de la sociedad 
titular de la franquicia sea procesado por delito que merezca pena 
aflictiva;porque incurra en el protesto de documentos; porque venda 
productos en mal estado, vencidos o de reconocida mala calidad; porque 
tenga denuncias al SERNAC o Juzgados de Policía Local de infracciones a la ley 
N2 18.223.- sobre Defensa del Consumidor; que haya sido notificada de alguna 
infracción a las normas sobre higiene, manipulación de alimentos o Ley de 
Alcoholes; porque caiga en quiebra o insolvencia; porque no cumpla con 
alguna obligación tributaria, laboral o previsional; porque ha sido clausurado el 
local por el Servicio de Impuestos Internos. 


d) Por el no pago del precio de la franquicia en el plazo establecido. 
DECIMOSÉPTIMA: 


La infracción por el franquiciatario de alguna de las 
prohibiciones establecidas en las cláusulas sexta, séptima, duodécima, 
decimotercera, y decimocuarta, la infracción de alguna de las obligaciones 
referidas en las cláusulas octava, novena, décima o por haber este incurrido 
en alguna de las causales de caducidad establecidas en la letra c) de la 
cláusula Décimo sexta, dará derecho a Lomo S. A. para poner término 
anticipado al presente contrato de Franquicia debiendo dar un aviso por 
escrito al franquiciatario con no menos de 30 días de anticipación a la fecha 
en que desea ponerle término. El franquiciatario podrá recurrir al árbitro que 


l ¡Error!Marcador no definido. 
se designa mas adelante, dentro de un plazo de 20 días corridos desde la 


fecha de despacho del aviso de término, el cual deberá resolver en un 
plazo que no excederá de 60 días corridos, la procedencia del término del 
contrato. 


Vencido el plazo de 20 días sin que el franquiciatario 
recurra al arbitro, la terminación del contrato se entenderá 
irrevocablemente aceptada para todos los efectos legales. 

En el caso previsto en la letra d) de la cláusula anterior, Lomo 
podrá poner término anticipado al contrato de franquicia de inmediato, 
dando un aviso por escrito al franquiciatario. 


DECIMOCTAVO: 


Una vez terminado el presente contrato, por cualquier causa O 
razón, el franquiciatario deberá abstenerse de seguir haciendo uso de la 
franquicia otorgada por este contrato, bajo sanción de pagar una multa del 
equivalente en pesos en moneda nacional a cincuenta Unidades de Fomento 
por cada día de uso indebido de la franquicia de la marca Lomo, todo ello 
sin perjuicio de las acciones civiles y criminales que le corresponden y pueda 
ejercer Lomo S. A. 


Asimismo, deberá devolver el letrero comercial con que se 
individualiza el local comercial y para lo cual, faculta irrevocablemente a 
Lomo S.A. para retirarlo cuando termine el presente contrato. 


DECIMONOVENO: 


Si el contrato terminase anticipadamente, sea por voluntad o 
decisión unilateral del franquiciatario o por haber este incurrido en alguna de 
las causales de terminación contempladas en la cláusula decimosexta, el 
franquiciatario deberá pagar a Lomo S. A. a título de indemnización oO 
avaluación anticipada de perjuicios, la suma ascendente al monto de las 
tres últimas mensualidades de precio de la franquicia pagadas por el 
franquiciatario y establecido en la cláusula quinta del presente contrato. 


VIGÉSIMA: 


Al termino del presente contrato, sea este por, vencimiento del 
plazo o por cualquier otra circunstancia, Lomo S.A. no pagará suma alguna al 


an ¡Error!Marcador no definido. 
franquiciatario por derecho de llaves, creación o mantención de clientela o 


cualquier otra razón, motivo o circunstancia. 


VIGESIMAPRIMERA: 


Cualquier diferencia, duda o dificultad que se origine entre las 
partes con motivo u ocasión del presente contrato, ya que se refiera a su 
validez, vigencia, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, resolución y 
en particular lo referido a su duración y terminación, será resuelta 
necesariamente, sin forma de juicio y en única instancia por un arbitro 
arbitrador o amigable componedor, en los plazos establecidos en este 
contrato, en contra de cuyas resoluciones no habrá lugar a recurso alguno, a 
los que las partes renuncian anticipadamente, salvo el de queja. 

Para este efecto designan a 0d0N ...occcoccccnccnnnnons 
A TO NI y ensu defecto o si este no pudiese o no quisiese 
aceptar, ejercer oO seguir ejerciendo, las partes designan a 


A falta de todos los anteriores, el árbitro será designado por 
las partes de consuno y en subsidio por la justicia ordinaria, caso en el 
cual el árbitro tendrá el carácter mixto, es decir, deberá conocer como 
árbitro arbitrador y fallar en derecho. 


VIGESIMASEGUNDA: 


Con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones emanadas del presente contrato por parte del franquiciatario, y 
en especial las expresadas en las cláusulas décimo octava y décimo novena 
de: Este CONtrato DOM ii A 
A RO AAN , por sí y debidamente autorizado por su cónyuge, 


A A 

chilena, casada, labores de casa, cedula de identidad N2 .....occccccccccnco.. ; 
dOMICIIAdS Einicio , 

y que comparece en este acto, y 
VANA A A tdo lie 

O , Vienen en constituirse como codeudores solidarios 
O O O 


VIGESIMATERCERA: 
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Para todos los efectos legales y en especial para los avisos y 


notificaciones previstas en este contrato, las partes designan los siguientes 
COMICIOS ir A A At 


Firman 
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* FRANQUICIA !l!: 


MODELO DE CONTRATO 


SEÑOR DONA 


CONTRATO DE "FRANCHISING" A FAVOR DE UN DETALLISTA 


Establecimiento SEÑOR DONA  N£........ "Franchise"  NP........ 
Contrato concertado el ..... dE vescaids de 19..... entre SEÑOR DONA of 
América, Inc., Sociedad de Massachusetts (que en adelante se llamará la 
"Compania! DON ta dolio domiciliado en la 
calle: des it CIAO: ura CONdado —..omccco.... 
Estado iii Distrito Postal .......oocccccc.c..... (que en adelante se llamará el 
"detallista") con relación al establecimiento (que en adelante se llamará el 
"establecimiento del detallista") establecido en la 
calle" danesa din. as la CUA. isis 
GONTaAdO.- — an ESTAÑO uma Distrito 


o A 


DECLARAMOS 


Considerando que como resultado del tiempo, esfuerzo y dinero 
empleados en investigación y desarrollo, la Compañía ha adquirido 
experiencia y conocimientos respecto a ingredientes, fórmulas, producción, 
comercialización, distribución y venta de doughnuts (a) y productos afines en 
un local especialmente diseñado y decorado con elementos, accesorios y 
combinaciones de color característicos, todo ello conocido como "SEÑOR 
DONA". 
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Considerando, en conexión con todo elló, que la Compañía ha alcanzado 


una reputación, originado una demanda y creado una clientela para los 
doughnuts y productos afines bajo el nombre de SEÑOR DONA, lo cual significa 
para el público un nivel máximo de calidad, limpieza, aspecto y servicio, todo 
lo cual la Compañía ha difundido a través de diversos medios publicitarios, y 
Considerando que todo lo precedente encierra una importancia singular y 
valiosa para el público, y que el detallista, con perfecta conciencia de ello, 
desea conseguir los correspondientes beneficios convirtiéndose en un 
concesionario SEÑOR DONA, tal como se establece a continuación, 


PACTOS 


La Compañía concede y el detallista acepta por el presente contrato, el 
nombramiento de concesionario SEÑOR DONA en los términos y 
condiciones que a continuación se establecen, con el derecho de usar, 
en conexión con ello, los nombres comerciales y registrados, así como 
los emblemas, la distribución y los colores propios de los 
establecimientos SEÑOR DONA y sus accesorios, junto con la fórmula del 
doughnut y otras de la Compañía, además de los métodos de 
fabricación, publicidad y comercialización, con tal que el detallista se 
ajuste a los términos y condiciones que aquí se fijan. 


Este contrato, que entrará en vigor a partir del instante en que el 
establecimiento SEÑOR DONA del detallista haya quedado terminado y 
en condiciones de ser ocupado, seguirá siendo válido por un período 
de ..... años subsiguientes y se prorrogará automáticamente de 
acuerdo con los mismos términos y condiciones por un período igual al 
espacio de tiempo en que el detallista, o su sucesor, ocupe el 
establecimiento. 


La Compañía, mientras este contrato esté vigente, no deberá explotar 
en forma directa o conceder autorización en régimen de "franchising" a 
cualquier otro establecimiento SEÑOR DONA sito en un radio 


La Compañía deberá facilitar los planos y especificaciones generales 
para la erección de un establecimiento SEÑOR DONA y deberá prestar 
ayuda en la elección de un constructor que cuide de esta labor en el 
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local del detallista, no pudiendo introducirse cambios o adiciones a 


dichos planos y especificaciones sin contar con el consentimiento escrito 
previo de la Compañía. A menos que se establezca lo contrario en el 
contrato de arrendamiento, el detallista deberá erigir prontamente un 
establecimiento SEÑOR DONA en su local que se ajuste exactamente 
con dichos planos y especificaciones y deberá desplegar su máximo 
esfuerzo para que se efectúe la instalación de elementos, mobiliario, 
maquinaria y equipo, así como para que se completen todos los 
aparcamientos, se contrate el personal necesario y se atiendan todos los 
demás aspectos al objeto de que el establecimiento, dotado con todos 
los accesorios SEÑOR DONA apropiados, pueda inaugurarse al público en 
un plazo de diez días después de haber terminado las obras. 


El detallista deberá instalar y utilizar en el establecimiento solamente los 
elementos, mobiliario, colores, maquinaria, instalaciones y accesorios 
que se ajusten a las especificaciones designadas o aprobadas por escrito 
por la Compañía, quedando explícitamente convenido que el local 
deberá ser usado únicamente por el detallista y para desarrollar en él la 
actividad que en este contrato se establece. 


Antes de proceder a la inauguración para el público del establecimiento 
SEÑOR DONA, la Compañía pondrá a disposición del detallista o de su 
representante, el curso habitual de capacitación y formación referente a 
la dirección de un establecimiento SEÑOR DONA, dando el detallista su 
conformidad a que él o su representante asistirán al mismo a plena 
satisfacción de la Compañía y a que se someterán también a cualquier 
adiestramiento o formación que la Compañía estime conveniente 
impartir periódicamente. Cualquier representante que se designe debe 
ser aprobado por la Compañía. 


Durante el período inmediatamente anterior a la inauguración del 
establecimiento SEÑOR DONA, y también después de forma periódica, la 
Compañía, en los momentos que a su discreción estime oportunos, 
pondrá a disposición del detallista, en su establecimiento y a cargo de 
ella, un consejero con el propósito de facilitar la inauguración del 
establecimiento SEÑOR DONA y su subsiguiente explotación y también 
para ayudar al detallista a ajustarse a las condiciones que un 
establecimiento de tal tipo exige. 


El detallista deberá abonar a la Compañía periódicamente una cantidad 
por derechos de explotación y de aportación publicitaria igual al DOS (2) 
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% de las ventas brutas, impuestos excluidos, conseguidas en el 


establecimiento. El día 10 de cada mes el detallista deberá facilitar a la 
Compañía un informe escrito y firmado en el que figuren las ventas 
brutas alcanzadas en el mes anterior descritas y clasificadas de acuerdo 
con las indicaciones que figuran en los modelos de la Compañía y remitir 
el dinero debido. 


El detallista deberá llevar un sistema de contabilidad que se ajuste al 
prescrito por la Compañía para los establecimientos SEÑOR DONA y 
utilizar además cajas registradoras que acumulen las ventas sin retorno 
de las sumas a cero, las cuales podrán ser verificadas periódicamente 
por los representantes de aquélla. 


La Compañía percibirá, con relación a los cobros brutos del detallista y 
de conformidad a este párrafo, un importe igual a un uno por ciento (1 
%) para cubrir los gastos de publicidad en periódicos, confección de 
carteles o promociones especiales que tengan lugar, en todo o en parte, 
en el sector del detallista aun cuando dicha publicidad presente carácter 
nacional o regional. No se utilizará publicidad alguna por parte del 
detallista a menos que su contenido y los medios de difusión propuestos 
hayan sido previamente aprobados por escrito por la Compañía. 


La Compañía deberá vender al detallista y éste adquirir a la Compañía o 
a quienes la misma haya aprobado previamente por escrito, cualquier 
ingrediente y material que constituya parte integrante o represente la 
totalidad de cualquier producto o bebida fabricada, vendida oO 
consumida en el establecimiento del detallista, incluido por ejemplo pero 
sin constituir una limitación, harinas, azúcares, rellenos, claras de huevo 
batidas, aromatizantes, mantecas, natas, helados y otros productos 
lácteos, así como café, té, chocolate y otras bebidas no alcohólicas. 


Los precios que aplicará la Compañía al detallista con relación a los 
artículos reseñados serán los que rijan respecto a sus otros 
concesionarios en el momento en que se reciban de aquél pedidos con 
fechas de entrega similares a los de éstos, con incremento de cualquier 
gasto que resulte necesario para cubrir los costos adicionales de envío al 
detallista. El pago será efectuado por éste a la Compañía a la mayor 
brevedad después del envío, reservándose la Compañía el derecho de 
exigir pago anticipado si, en su opinión, las circunstancias financieras o 
de cualquier otra índole del detallista no aconsejan la remisión antes de 
haber percibido su importante. 
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El detallista deberá someter sus pedidos a la Compañía con el margen 


de tiempo suficiente para permitir a ésta  complementarlos 
adecuadamente. 


La Compañía, sin embargo, no será responsable por ningún retraso en la 
fabricación o entrega o con relación a cualquier otra cuestión si tal 
retraso se debiese a: fuego, huelgas, disputas con los obreros, retrasos 
en el transporte, peticiones o solicitudes gubernamentales, u otra causa 
que se halle fuera del control razonable de la Compañía, debiendo 
señalar que la existencia de cualquiera de tales causas de retraso dará 
lugar al aplazamiento del momento de complementación en la medida 
correspondiente. 


No obstante, durante cualquiera de tales retrasos, pero no por más 
tiempo, el detallista puede acudir a otras fuentes para cubrir sus 
necesidades respecto a los artículos afectados por dichos retrasos pero 
siempre y cuando haga los esfuerzos posibles para que dichos artículos 
se ajusten, en el mayor grado que las circunstancias permitan, a las 
normas y especificaciones establecidas para SEÑOR DONA. 


En la medida exigida por la ley, el detallista debe explotar su 
establecimiento SEÑOR DONA sólo bajo este nombre y sin añadir 
palabras o símbolos de cualquier naturaleza a menos que previamente y 
por escrito haya sido aprobada tal medida por la Compañía. 


El nombre de -SEÑOR DONA", sin embargo, no deberá formar parte de 
la sociedad de cualquier detallista, el cual, a su propio cargo y en el 
terreno y local donde se encuentra instalado el establecimiento SEÑOR 
DONA, deberá mantener de modo prominente y en perfecto estado en 
cuanto al aspecto y a sus condiciones, los emblemas cuya naturaleza, 
forma, color, número, emplazamiento, iluminación y dimensión así como 
su texto y símbolos, se ajusten a lo requerido por la Compañía. 


El detallista no debe instalar en su establecimiento emblemas o 
elementos publicitarios de cualquier clase a los que se oponga 
razonablemente la Compañía, pero ésta no puede retirar su aprobación 
en un emblema previamente aceptado por escrito siempre y cuando 
dicho emblema se mantenga en buen estado. El nombre SEÑOR DONA 
y/o marca registrada y/o símbolo, según lo haya designado la Compañía, 
y ningún otro, deberá aparecer en todos los artículos de papel, 
servilletas, envases, sacos, cucharas, utensilios varios, cerillas, menús y 
otros elementos utilizados en conexión con la venta o exhibición de 
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doughnuts y otros productos y artículos ofrecidos, excepto que exista la 


autorización previa y escrita de la Compañía. Ningún producto, máquina 
expendedora o medio de diversión deberá venderse, exhibirse, 
instalarse o utilizarse en el establecimiento del detallista a menos que se 
cuente con la aprobación previa y por escrito de la Compañía. 


El detallista debe desplegar sus mejores esfuerzos para conseguir, 
mantener y aumentar las ventas de productos SEÑOR DONA en su local 
y sostener éste en funcionamiento durante todos los meses del período 
cubierto por el contrato en los días y horas en que los establecimientos 
SEÑOR DONA lo hacen en similares emplazamientos. 


Con el fin de proteger la clientela de SEÑOR DONA y mantener unos 
niveles uniformes de explotación, el detallista deberá dirigir su 
establecimiento de acuerdo con las normas y exigencias de calidad, 
producción, aspecto, limpieza, servicio, comercialización y publicidad de 
la Compañía ajustándose estrictamente a las condiciones y horario 
fijados periódicamente por el Manual Confidencial de Explotación. 


El contenido de este Manual, que el detallista considerará en todo 
instante como secreto, no podrá divulgarse a nadie excepto en la 
medida que resulte necesaria para la explotación del establecimiento 
SEÑOR DONA y además de permanecer en todo momento propiedad 
absoluta de la Compañía se devolverá a ella al término del contrato de 
franchising. 


El detallista deberá cooperar y participar en todas las promociones 
especiales de los establecimientos SEÑOR DONA cuando así lo requiera 
la Compañía y mantener el interior y el exterior del local, así como los 
anexos que se utilicen en conexión con el, en buenas condiciones de 
limpieza y orden. 


Asimismo deberá llevar a cabo los trabajos de iluminación, pintura, 
reparación y restauración que periódicamente se demuestren 
necesarios para mantener el nivel exigido por la Compañía a sus 
concesionarios. 


No deberá introducir alteración, añadido, substitución o mejora a su 
establecimiento a menos que hayan sido previamente aprobados por 
escrito por la Compañía, y en todo instante vendrá obligado a mantener 
unas existencias razonables de productos y géneros SEÑOR DONA y 
emplear el número suficiente de personal calificado para atender las 
demandas del público. 


10. 


11. 
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Todo el personal deberá responder a las normas prescritas por la 
Compañía respecto a capacidad, higiene, limpieza y conducta, y aquel 
que desempeñe labores de dirección o de supervisión, así como el que 
reciba; preparación especial por parte de la Compañía, deberá dar su 
conformidad a un acuerdo similar al exigido del personal de igual 
carácter al servicio de otros detallistas SEÑOR DONA comprometiéndose 
a no desarrollar actividades competitivas. 


En el caso de que un empleado del detallista lleve a cabo trabajos que, 
en opinión de la Compañía, exijan conocimientos especiales, tal 
empleado deberá ser preparado de acuerdo con las normas establecidas 
a tal fin y usar además uniformes confeccionados con tejidos y colores 
que respondan al nombre, marca y/o símbolos designados por la 
Compañía. 


Para asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones 
precedentes, los representantes de la Compañía están facultados para 
inspeccionar periódicamente el establecimiento del detallista, así como 
los productos, artículos, géneros, y métodos de fabricación y 
comercialización, y llevar a cabo tests y mantener conversaciones con 
los empleados del detallista en conexión con ello. Si el detallista no 
consigue que su establecimiento se desenvuelva de acuerdo con las 
normas y condiciones prescritas en este contrato o en el Manual 
Confidencial de Explotación, la Compañía puede a su opción y a cargo 
del detallista, situar a un representante propio en el establecimiento 
para determinar si se cumplen las condiciones estipuladas. 


A su cargo y contra toda clase de responsabilidades públicas, incluida la 
derivada de los productos ofrecidos, el detallista deberá concertar un 
seguro con sociedades consideradas satisfactorias por la Compañía y en 
cuantía razonablemente determinada por ésta, respaldando dicho 
seguro la Compañía y el detallista de acuerdo con sus respectivos 
intereses. 


Respecto a este punto el detallista deberá facilitar periódicamente a la 
Compañía pólizas acreditativas de dicho seguro junto con los recibos 
justificativos de haber satisfecho las primas. Finalmente, el detallista 
deberá pagar a la Compañía los costos y gastos razonables, con 
inclusión de los honorarios de abogado, en que la misma haya incurrido 
con relación a toda acción legal encaminada a hacer cumplir cualquiera 


12. 


13. 
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de las estipulaciones de este acuerdo. 


Durante todo el tiempo en que este acuerdo se halle en vigor y por un 
período de cinco años a contar desde la fecha de terminación e 
independientemente de cuál haya sido la causa de ésta, el detallista no 
deberá intervenir, participar financieramente o asociarse con ninguna 
firma similar o substancialmente parecida con un establecimiento 
SEÑOR DONA en ningún punto situado dentro de un radio de veinticinco 
(25) millas del establecimiento del detallista o de cualquier 
establecimiento SEÑOR DONA, o contratar o intentar contratar cualquier 
persona que en aquel instante se halle al servicio, o lo haya estado en el 
curso de los tres (3) meses anteriores, de la Compañías o de un 
establecimiento SEÑOR DONA. 


En ningún momento, salvo en el curso normal de la actividad comercial 
del detallista, deberá éste comunicar a otra persona cualquier 
información o conocimiento concernientes a los ingredientes, fórmulas y 
métodos de fabricación, promoción, venta o distribución utilizados por la 
Compañía. 


Salvo a sus parientes o legatarios nombrados en testamento y siempre 
que éstos concierten un acuerdo directo por escrito con la Compañía 
para asumir las obligaciones del detallista, los derechos de éste no son 
transferibles en todo o en parte más que en los casos siguientes: 


a) Si el detallista desea transferir sus derechos a un presunto comprador 
del establecimiento SEÑOR DONA puede llevarlo a cabo y quedar 
relevado de toda obligación ulterior, con excepción de las mentadas en 
el párrafo 12, con tal que el comprador (en cuya expresión debe 
incluirse la persona o personas que ejercen el control de los negocios de 
un detallista social u otra entidad) goce de una calificación positiva en 
cuanto a crédito, posea un buen carácter moral, cuente con una 
reputación comercial satisfactoria para la Compañía, y esté dispuesto a 
aceptar cualquiera de los acuerdos que ésta exija en aquel momento de 
los nuevos detallista SEÑOR DONA y de las personas al frente de los 
negocios de detallistas representados por una sociedad. 


Asimismo resultan transferibles los derechos si todas y cada una de las 
obligaciones del detallista son atendidas en su totalidad, si el detallista 
no está en falta con relación a alguna de las estipulaciones de este 
acuerdo, si la persona o personas que se encuentran al frente de los 
negocios de un detallista representado por una sociedad u otra entidad 
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se comprometen bajo pliego sellado a responder de toda reclamación 
contra la Compañía, y si el detallista se aviene a satisfacer a la 
Compañía la suma de quinientos (500) dólares para cubrir sus gastos 
legales y de otra índole en conexión con lo precedente. 


b) Si el detallista se halla representado por una persona individual y 
desea transferir sus derechos a una sociedad, puede hacerlo y quedar 
relevado de este modo de sus obligaciones originales (además las 
contenidas en el párrafo 12) a pesar de las limitaciones precedentes 
respecto a transferencias, si concurren las condiciones siguientes: 


1. La sociedad acaba de constituirse y sus actividades quedan 
confinadas exclusivamente a actuar como detallista SEÑOR DONA de 
conformidad con este acuerdo. 


2. El detallista es el propietario de la participación mayoritaria de la 
sociedad y es por ello el ejecutivo principal de la misma. 


3. La totalidad de los débitos del detallista hacia la Compañía son 
cancelados. 


4. La sociedad concierta un acuerdo escrito directo con la Compañía 
asumiendo todas las obligaciones del detallista. 


5. Todos los accionistas prestan su conformidad a un acuerdo sellado 
con la Compañía para: 


a) 


Garantizar el pago integro de los débitos de la sociedad a la 
Compañía durante la solvencia de la primera, 


Aceptan responsabilizarse individualmente por las obligaciones 
asumidas por el detallista según el párrafo 12. 


Si el detallista, o su sucesor, es una sociedad mercantil, no 
deberán venderse, cederse, pignorarse, hipotecarse o transferirse 
las acciones sin contar con el consentimiento previo y por escrito 
de la Compañía, salvo cuando existe una venta de todas ellas 
según las condiciones mentadas anteriormente en este mismo 
párrafo respecto a la transferencia de los derechos del detallista a 
un comprador como si la persona o personas adquirentes de 
dichas acciones fuesen dicho comprador. 


14. 


; ¡Error!Marcador no definido. 
Todas las acciones deberán llevar en este caso la siguiente 


inscripción: 


La transferencia de esta acción se halla sujeta a los términos y 
condiciones de un acuerdo de  franchising fechado 


o entre SEÑOR DONA of America, Inc y 


El detallista no deberá ceder, transferir, vender, hipotecar o 
subarrendar el establecimiento o cualquier propiedad personal 
utilizada en conexión con él ya sea en todo o en parte sin ofrecerla 
previamente a la Compañía en las mismas condiciones que le 
hayan sido sometidas por escrito por otra persona o firma 
responsable, contando entonces la Compañía con treinta 30) días 
a partir de la fecha de comunicación del nombre del ofertante y de 
sus condiciones para determinar si le conviene aceptar la oferta. 


Cualquier venta, transferencia, cesión, hipoteca, arriendo oO 
subarriendo del establecimiento del detallista o de cualquier 
propiedad personal utilizada en conexión con el, salvo las 
mentadas expresamente en este contrato, o cualquier oferta 
efectuada a través de un anuncio público para llevar a cabo algo 
de lo indicado, dará derecho a la Compañía a considerar 
terminado este acuerdo. 


Si el detallista no cumple u observa alguna de las condiciones 
establecidas en este contrato o en un arriendo o subarriendo del 
establecimiento y no procede a subsanarlo en el plazo de cinco (5) 
días después de haber sido requerido para ello por la Compañía, o 
se entrega de forma repetida y persistente a violaciones de 
cualquiera de dichas condiciones, o acepta una cesión general o 
una hipoteca en beneficio de sus acreedores, o comete o sufre 
una omisión o negligencia en un contrato de venta condicional, 
una hipoteca o un instrumento de crédito, o se presenta por él o 
en su contra una demanda iniciando un procedimiento al amparo 
de la Ley de Quiebras, o se nombra un administrador judicial por 
un tribuna de jurisdicción competente para hacerse cargo de todas 
O parte de sus propiedades, la Compañía puede dar por terminado 
este acuerdo y cancelar todos los derechos derivados del mismo 
en favor del detallista. 
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15. Ala terminación de este acuerdo por cualquier causa, el detallista 
debe suspender inmediatamente el uso de todos los nombres 
comerciales, marcas, rótulos, símbolos y anuncios concernientes a 
SEÑOR DONA, así como cesar en la venta de sus productos, y en la 
medida en que pueda legalmente hacerlo deberá proceder a 
efectuar los cambios necesarios sugeridos por la Compañía en los 
rótulos, edificios y estructuras con el objeto de eliminar el nombre 
de Señor Dona su establecimiento y poder distinguirlo de modo 
efectivo del anterior y de cualquier otro afecto a SEÑOR DONA. 


En el caso de que el detallista, al ser requerido, no lleve a cabo tales 
cambios, la Compañía, en la medida en que aquel lo autorice, gozará del 
derecho de penetrar en el establecimiento, a la fuerza si es necesario, sin ser 
culpable de allanamiento o cualquier otro delito y, sin perjuicio de los demás 
derechos que le correspondan, dispondrá del llevar a cabo los cambios 
mentados a costa de detallista y este, a opción de la Compañía, deberá 
entregar, a valor depreciado y según los apuntes existentes en su 
contabilidad, todos los impresos, artículos y demás material que lleve el 
nombre de Señor Dona. 


De dicho valor, sin embargo, deberá deducirse el de gastos de 
instalación y desmontaje. 


16. El no ejercer por parte de la Compañía cualquiera de las atribuciones 
que le corresponden en virtud de este acuerdo, o no insistir en el 
cumplimiento estricto por parte del detallista de cualquier obligación o 
condición exigible, así como cualquier hábito o costumbre de las partes 
difiera de las estipulaciones del presente contrato, no constituirá 
renuencia del derecho de la Compañía a exigir el exacto cumplimiento 
de los términos convenidos. 


La renuncia por parte de la Compañía cualquiera con relación a 
cualquier falta o transgresión del detallista no podrá afectar o disminuir 
los derechos de aquella respecto a otra u otras subsiguientes de igual o 
distinta naturaleza ni tampoco cualquier retraso u omisión por parte de 
la Compañía a ejercer cualquier derecho derivado de una falta o 
transgresión podrá afectar o disminuir los derechos de la Compañía 
respecto a la misma u otra subsiguiente. 
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La relación entre las partes es solamente la propia de personas 


independientes. 


No se persigue, por tanto, la constitución de una sociedad ni una 
relación entre principal y agente. 


El detallista, pues, no deberá comprometer el crédito de la Compañía o 


ligarla a una obligación cualquiera, y procurará tenerla al margen de toda 
reclamación, demanda, coste o gasto en conexión con el establecimiento de 
aquel y su correspondiente explotación. 


17. 


18. 


19. 


Este contrato contiene todas las condiciones convenidas entre las partes 
respecto al objeto del mismo y ninguna promesa o acuerdo concertados 
de palabra resultarán de fuerza o efecto alguno. 


Los derechos de la Compañía se considerarán transferibles en beneficio 
de sus sucesores. 


Todas las comunicaciones concernientes a este acuerdo deberán ser 
enviadas por correo certificado a la Compañía en Massachusetts y al 
detallista en su establecimiento, a menos que la Compañía o el detallista 
según sea el caso, envíe periódicamente a la otra parte y a través de 
dicho correo nota escrita de un cambio de domicilio. 


Si el detallista se halla representado por dos o mas personas 
individuales, estas serán responsables juntas y por separado, y las 
referencias al detallista en este acuerdo deberán hacer mención de tales 
personas. 


El termino detallista incluye también a las mujeres, sociedades 
mercantiles y otra entidad cualquiera. 


Si cualquier condición de este acuerdo, o su aplicación a una persona o 
circunstancia, resulta invalidada o imposible de cumplir, el resto de este 
acuerdo oO la aplicación de dicha condición a otras personas O 
circunstancias no quedará afectada siempre y cuando la condición o 
aplicación invalidada o imposible de cumplir sea reemplazada por otra 
adecuada con el fin de poder llevar a efecto la intención y el propósito 
de la que ha quedado anulada, y si las partes no consiguen llegar a un 
acuerdo sobre este punto, el problema deberá ser resuelto por arbitraje 
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en la forma siguiente: 


Cada parte deberá elegir un arbitro y los dos así nombrados a un 
tercero, y en el caso de que no se consiga elegir a los primeros o estos 
no lleguen a un acuerdo respecto al tercero, la decisión recaerá en la 
American Arbitration Association, o cualquier sucesor de ella, atendiendo 
la demanda de cualquiera de las partes. 


Los trámites del arbitraje deberán desarrollarse de acuerdo con las 
reglas en vigor de la,American arbitration Association o cualquier 
sucesor de ella y el fallo alcanzado por la mayoría de los árbitros será 
considerado de cumplimiento obligatorio una vez presentado ante un 
tribunal de jurisdicción competente. 


En testimonio de lo cual las partes firman y sellan este acuerdo en la 
fecha que figura en su encabezado. 
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CONTRATOS INFORMATICOS: 


Este contrato ha sido extractado del libro del Doctor Julio Tellez Valdés, 
"Contratos Informáticos”, Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
U.N.A.M., México, 1988, pág. 101. 


Se trata de un Contrato de Licencia para Programas IBM, el cual, es el 
formulario tipo que esta transnacional de la computación, utiliza para otorgar 
sus licencias en materia de programas, y debido a su especialización y detalles 
técnicos, me pareció oportuna su inclusión en este trabajo. 


1) 
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CONCLUSIONES: 


La tecnología tiene una trascendencia tal, que en una gran medida el 
avance de una sociedad y el desarrollo que esta pueda alcanzar, estará 
indisolublemente ligada al desarrollo tecnológico que esta logre 
alcanzar. 


La tecnología vista de un punto de vista económico es un elemento 
dinamizador, que contribuye de manera sustancial a incrementar la 
riqueza material de un país, debido a la cantidad de bienes y servicios 
que produce, además de ser una variable que nos sirve para clasificar a 
una nación de desarrollada o no desarrollada, o también llamada 
subdesarrollada o en vías de desarrollo. 


Especial interés reviste el análisis de los aspectos políticos y en 
particular las nuevas políticas iniciadas por el Estado Chileno, a partir de 
los Gobiernos de la Concertación, pues a mi juicio constituye un real 
intento de incorporar a la tecnología en la carrera del desarrollo y de la 
solución a una serie de problemas que aquejan a nuestra sociedad, al 
crear nuevos fondos generales de desarrollo, e implementar una nueva 
visión de la tecnología frente a la pobreza. 


Chile, actualmente se orienta a un cambio estructural en el ámbito 
industrial, con una transformación en la manera de producir bienes y 
servicios, incrementando las exportaciones e incorporando mayor valor 
agregado a nuestros productos; mejorando los niveles de l6D, y el 
apoyo a nuevos proyectos en el área. 


Esperemos que se desarrolle una política aún mas agresiva en esta 
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área, y que los diversos actores partícipes del proceso, comprendan que 
mayores niveles de desarrollo tecnológico, nos acercan a los países 
desarrollados con el consiguiente nivel de desarrollo económico que 
estos poseen. 


En el ámbito jurídico, analizamos la escasa normativa existente en 
nuestro país que regula el quehacer tecnológico; hace falta una política 
jurídica mas acorde a los tiempos actuales, de forma que nuestros 
legisladores se avoquen al estudio de estas materias y produzcan 
cuerpos legales que realmente enfrenten el problema, de manera de 
evitar los vacíos legales que hoy existen; así como hacer comprender a 
nuestros jueces, la necesidad de dejar de aplicar a los contratos 
tecnológicos, todo el conjunto de categorías y conceptos civiles clásicos 
en materia contractual, cuando estos contratos en la mayoría de los 
casos son de raíz anglosajona, totalmente diferentes a nuestro 
ordenamiento, pero que debido a la circunstancias, se han ido 
incorporando a nuestras realidades jurídicas, y aún no son comprendidas 
por una gran cantidad de Abogados y Jueces. 


La paulatina incorporación de estas categorías contractuales y 
conceptos anglosajones, a nuestro sistema, ya sea por vía 
jurisprudencial o legal, harán que una gran cantidad de contratos 
tecnológicos tengan una mayor elaboración, además de lograr de esta 
forma, una mayor protección y seguridad jurídica para los contratantes. 


Muy acertada sería la elaboración de cuerpos legales específicos que 
regulen estas materias, en especial todo el ámbito de la transferencia de 
tecnología, la cual no tiene casi ninguna protección legal, con lo que 
puede producir un desinterés en las naciones desarrolladas, por traer 
tecnología a nuestro país, al no contar con la debida protección que esta 
transferencia se merece. 


Podría elaborarse una legislación de TT., al igual como existe en otras 
naciones, donde se lleva un registro de toda la tecnología que se 
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transfiere, como una forma de incentivar a esta TT., con una serie de 
garantías y franquicias especiales para su realización. 


El contrato tecnológico es el instrumento jurídico empleado para 
resolver la necesidad de transmitir conocimientos de carácter técnico y 
especializado, i¡npresindibles para el mejor desempeño de las 
actividades de la sociedad moderna. Por esta razón, es indispensable 
contar con una reglamentación efectiva que defina minuciosamente sus 
alcances y objetivos y que, por otra parte, seleccione los medios 
adecuados para lograrlos, ya que la tecnología es un proceso evolutivo 
que afecta prácticamente a todos los aspectos de la evolución 
económica y social del país. 


Al estudiar los contratos tecnológicos, creo haber dado una exposición 
clara acerca de los principales contratos existentes, y de manera 
sistemática exponer sus principales cláusulas, su manera de aplicación, 
así como las principales características de estos contratos, esperando 
que esta exposición sea de utilidad para el ejercicio de la profesión, así 
como para el estudio de estas realidades, que tanto nos darán de hablar 
de ahora en adelante, en especial por el desarrollo que se está 
alcanzando en materia tecnológica en nuestro país, y la necesidad que 
existirá de regularla en buena forma. 


Los formularios de contratos tipo incorporados al final de este trabajo, 
han sido realizados de una manera didáctica, tratando de contener la 
mayor cantidad posible de cláusulas existentes, pero al mismo tiempo, 
que estas no compliquen la comprensión del contrato; se recomienda 
tener a estos formularios como la base para futuras elaboraciones 
contractuales, pero teniendo presente que sólo es un esquema, y que 
para complicaciones mayores que nos pueda presentar el caso en 
particular, tendremos que recurrir a todo nuestro criterio al analizar las 
posibles cláusulas, y remitirnos a la sección donde están expuestas de 
manera sintética todas estas, para de ahí poder sacar nuestro contrato. 


Es muy importante señalar que no se debe olvidar, que la mayoría de 
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los contratos tecnológicos tienen incorporados en sus cláusulas, 
aspectos de otros contratos, con lo que al elaborar esos contratos, hay 
que considerar, que es lo que deseamos lograr, tratar de encasillarlo en 
alguno de los modelos, para ir haciéndole modificaciones hasta lograr el 
resultado deseado. 


Sinceramente espero que este trabajo sea de utilidad para todos los 
estudiosos que deseen adentrarse en el fascinante campo de la 
tecnología y de sus realidades contractuales, ha llegado la hora de dejar 
de lado los prejuicios que tienen los abogados acerca de realidades que 
podrían serle ajenas, para entrar a participar en estas materias junto a 
grupos interdisciplinarios de profesionales, de forma de lograr una 
efectiva y total renovación tecnológica que sea la vía de alcanzar 
mayores niveles de desarrollo. 
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